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3.2. Jakos$¢ widokéw przedtozonych w formie fotografii
Tto widokow

4.1. Kolor tta

4.2. Refleksy lub cienie

Wizualne dysklamacje

5.1. Linie przerywane

5.2. Ograniczenie zamknieta linia ciagta

365
366
366
367
367
367
367
368
368
368
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370
370
371
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Wykaz skrotow

BUP
Dyrektywa 2015/2436

EFTA

EUIPO (d. OHIM)
ETS

ke

kk

KO UP

Konwencja UPOV

Konwencja paryska

Klasyfikacja nicejska

Biuletyn Urzedu Patentowego

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majaca na celu
zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odno-
szacych sie do znakéw towarowych (Dz. Urz. UE L Nr 336)

Europejskie ~ Stowarzyszenie  Wolnego  Handlu
(ang. European Free Trade Association)

Urzad Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej
z siedzibg w Alicante

Trybunat  Sprawiedliwosci  Wspodlnot  Europejskich
(obecnie Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(tj. Dz.U.z 2020 . poz. 1740)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(tj.Dz.U.z2020r. poz. 1444)

Komisja Odwotawcza przy Urzedzie Patentowym RP

Miedzynarodowa konwencja o ochronie nowych od-
mian roslin z 1961 r., zmieniona w latach 1972, 1978 i 1991

Konwencja paryska o ochronie wiasnosci przemysto-
wej z dnia 20 marca 1883 r. zmieniona w Brukseli dnia
14 grudnia 1900r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 .,
w Hadze dnia 6 listopada 1925 r, w Londynie dnia
2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 pazdziernika 1958 r.
i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. — Akt sztokholmski
zdnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. 2 1975 1. Nr 9, poz. 51)

Miedzynarodowa klasyfikacja towarow i ustug dla celéw
rejestracji znakéw, ustanowiona na mocy Porozumienia

nicejskiego podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 .,
zrewidowanego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.

i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienionego dnia
28 wrzesnia 1979 r. (Dz. U.z2003 r. Nr 63, poz. 583)
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kpa

NSA

pr. aut.

pwp

Rozporzadzenie

Rozporzadzenie 2017/1001

SA
SN
SUE
SPI
TSUE

Traktat singapurski

TRIPS

Urzad
WIPO
WSA
wup

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 735, 1491)

Naczelny Sad Administracyjny

Ustawa z dnia 4 lutego 1996 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062)

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci
przemystowe;j (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 324)

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 2015/2424
i Rady (UE) 2015/2424 zmieniajace rozporzadzenie

nr 207/2009 w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L Nr 154)

Sad Apelacyjny

Sad Najwyzszy

Sad Unii Europejskiej

Sad Pierwszej Instancji (obecnie Sad Unii Europejskiej)
Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej

Traktat singapurski o prawie znakéw towarowych z dnia
27 marca 2006 r. (Dz. U.z 2009 r. Nr 100, poz. 838 ze zm.)

Porozumienie w sprawie handlowych aspektéw praw
wiasnosci intelektualnej — zatacznik do Porozumienia
ustanawiajacego Swiatowa Organizacje Handlu (WTO) -
Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia

12 lutego 1996 r. w sprawie publikacji zatacznikéw do
Porozumienia ustanawiajacego Swiatowg Organizacje
Handlu (WTO) (Dz. U. 1996 . Nr 32, poz. 143)

Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Swiatowa Organizacja Wtasnosci Intelektualnej
Wojewddzki Sad Administracyjny

Wiadomosci Urzedu Patentowego



Wstep

Celem postepowania w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towaro-
wy jest udzielenie prawa wytacznego uzywania znaku towarowego w sposéb
zarobkowy lub zawodowy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Postepowa-
nie jest wszczynane, gdy zgtaszajacy ztozy wniosek o udzielenie prawa ochron-
nego na znak towarowy, ktéry musi spetnia¢ wymagania, zaréwno co do tresci,
jak i formy, okreslone w pwp oraz przepisach wykonawczych. Zgodnie z pwp
zgtaszajacy jest strong w postepowaniu przed Urzedem w sprawie uzyskania
prawa ochronnego na znak towarowy.

Po ztozeniu wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy Urzad
Patentowy RP z urzedu bada w postepowaniu, czy sa spetnione tzw. przestan-
ki bezwzgledne, okreslone w przepisach art. 129", 136' i 136° pwp. Natomiast
tzw. przestanki wzgledne, okreslone w przepisach 132" ust. 1-3 pwp, sq badane
przez Urzad tylko na wniosek osoby trzeciej w ramach wniesionego przez nig
sprzeciwu (zob. art. 152'7-1522% pwp). Szczegdlnym przypadkiem jest przestan-
ka z art. 129" ust. 4 pwp - badana zaréwno z urzedu, jak i w ramach sprzeciwu
(podstawa sprzeciwu: art. 132" ust. 1 pkt 6 pwp).

Postepowanie w sprawie sprzeciwu rozpoczyna sie z chwilg wniesienia sprze-
ciwu, a stronami tego postepowania sg wnoszacy sprzeciw oraz zgtaszajacy.
Ustawodawca przewidziat, ze uprawniony z wczesniejszego prawa w zakresie
okreslonym przepisem 132' ust. 1-3 pwp, a takze osoba uprawniona do wy-
konywania praw wynikajacych z chronionej nazwy pochodzenia lub chronio-
nego oznaczenia geograficznego moga wnies¢ sprzeciw wobec zgtoszenia
znaku towarowego w terminie trzech miesiecy od daty ogtoszenia o zgtosze-
niu takiego znaku w BUP-ie. Nalezy jednak podkresli¢, ze publikacja w BUP-ie
dotyczy¢ bedzie tylko takich znakéw, co do ktérych Urzad uznal, iz spetniaja
one tzw. przestanki bezwzgledne. Przed ogtoszeniem o zgtoszeniu w BUP-ie
Urzad ujawnia w ogoélinodostepnych informatycznych bazach Urzedu informa-
cje o zgtoszonym znaku towarowym.

Warunkiem udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest posiadanie
przez niego zdolnosci rejestracyjnej, ktéra w konkretnym przypadku oznacza,
ze nie wystepuja przeszkody udzielenia prawa ochronnego.
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Badanie zdolnosci rejestracyjnej znaku towarowego ex officio jest ograniczone
wytacznie do przestanek bezwzglednych. Natomiast, zgodnie z przepisami,
przestanki wzgledne mogg stanowi¢ podstawe wniesienia sprzeciwu wobec
zgtoszenia znaku towarowego. Art. 132" pwp stanowi bowiem, ze po rozpa-
trzeniu sprzeciwu uznanego za zasadny nie udziela sie prawa ochronnego
na znak towarowy:

ktérego uzywanie narusza prawa osobiste lub majatkowe 0s6b trzecich;

identyczny ze znakiem towarowym, na ktéry udzielono prawa ochron-
nego z wczedniejszym pierwszenstwem na rzecz innej osoby dla iden-
tycznych towaréw;

identyczny lub podobny do znaku towarowego, na ktéry udzielono pra-
wa ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz innej osoby
dla towaréw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wpro-
wadzenia odbiorcow w btad, ktére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko
skojarzenia znaku zgtoszonego ze znakiem wczes$niejszym;

identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego,
na ktéry udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszen-
stwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towaréw, jezeli uzywanie
zgtoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogtoby przynies¢
zgtaszajgcemu nienalezna korzysc¢ lub by¢ szkodliwe dla odrézniajace-
go charakteru badz renomy znaku wczesniejszego;

identyczny lub podobny do znaku towarowego, ktéry przed data, we-
dtug ktérej oznacza sie pierwszenstwo do uzyskania prawa ochronne-
go, byt w Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie znany i uzywany jako
znak towarowy przeznaczony do oznaczania towaréw identycznych lub
podobnych pochodzacych od innej osoby, jezeli zachodzi ryzyko wpro-
wadzenia odbiorcéw w btad, ktére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko
skojarzenia znaku zgtoszonego ze znakiem powszechnie znanym;

jezeli na podstawie przepiséw prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej
przewidujacych ochrone oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodze-
nia osoba uprawniona do wykonywania praw wynikajacych z wczesniejsze-
go ich zgtoszenia, o ile to oznaczenie lub nazwa zostanie zarejestrowane,
moze zakazac uzywania pdzniejszego znaku towarowego.
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WYMOGI FORMALNOPRAWNE ZGLOSZENIA
ZNAKU TOWAROWEGO

1. ZGLOSZENIE ZNAKU TOWAROWEGO

Aby utatwi¢ dokonanie zgtoszenia znaku towarowego, przygotowane zostaty
odpowiednie formularze. Poprawne wypetnienie formularza oraz zataczenie
do niego koniecznych dokumentéw i dowodu uiszczenia optaty za zgtoszenie
znaku towarowego znaczaco przyspiesza procedowanie w sprawie zgtosze-
nia znaku towarowego.

1.1. Minimalne wymogi zgtoszenia

Urzad uznaje zgtoszenie znaku towarowego za dokonane (art. 138 pwp oraz
przepisy wykonawcze), jezeli podanie zawiera:

® conajmniej oznaczenie zgtaszajacego (nazwisko i imie oraz adres zamiesz-
kania lub nazwe oraz adres siedziby zgfaszajacego oraz, w przypadku
0s6b prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowo-
$ci prawnej, numer identyfikacyjny REGON, o ile zgtaszajacy go posiada),

® okreslenie znaku towarowego,

® wykaz towardw lub ustug, do ktérych oznaczania znak jest przeznaczony.

1.1.1. Okreslenie znaku towarowego

Whiosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy moze dotyczy¢ tylko
jednego znaku, przy czym w przypadku znakéw barwnych za jeden znak uwaza
sie oznaczenie obejmujace jedno zestawienie koloréw (art. 138 ust. 2 pwp).

Znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie, ktére jest mozliwe do przed-
stawienia w rejestrze znakdw towarowych w sposéb pozwalajacy na ustalenie
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jednoznacznego i doktadnego przedmiotu udzielonej ochrony i ktére nada-
je sie do odrdzniania towaréw jednego przedsiebiorstwa od towaréw innego
przedsiebiorstwa. W szczegdlnosci moze to by¢ np. wyraz, wigcznie z nazwi-
skiem, rysunek, litera, cyfra, forma przestrzenna, w tym ksztatt towaru lub opa-
kowania, a takze dzwiek (art. 120 ust. 1i 2 pwp).

We whniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy nalezy okre-
$li¢ rodzaj znaku towarowego, o ktérego ochrone ubiega sie zgtaszajacy.

Przyjete w praktyce rodzaje znakéw towarowych:

® znak stowny,

® znak stowno-graficzny,

® znak graficzny,

® znak przestrzenny,

® znak pozycyjny,

® znak stanowiacy desen,

e kolor,

e znak dzwiekowy,

® znak ruchomy,

® znak multimedialny,

e znak holograficzny,

® znakinny.
Zgtaszajacy powinien w podaniu wskaza¢ jednoznacznie i precyzyjnie,
o ochrone jakiego znaku towarowego sie ubiega. Jezeli podanie nie zawiera
okreslenia rodzaju znaku towarowego, Urzad na podstawie przestanej repre-
zentacji znaku (przedstawienia) sam okresli odpowiedni rodzaj, o czym powia-
domi zgtaszajacego. Natomiast jezeli zgtaszajacy wskazat rodzaj znaku, ktory
nie odpowiada zataczonej reprezentacji znaku, Urzad sam dokona oceny ro-

dzaju znaku towarowego i powiadomi o tym zgtaszajgcego, wyznaczajac mu
termin do wypowiedzenia sie w tej sprawie.
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We Wspdinej praktyce: Nowe rodzaje znakéw: badanie wymogdw formalnych i pod-
staw odmowy' (dalej zwanej Wspding praktykq: nowe rodzaje znakéw) wskazano,
ze w przypadku gdy oznaczenie w sposéb oczywisty jest zgodne z jedng z defi-
nicji i spetnia wymogi co do sposobu przedstawienia, ktére okreslono we Wspdl-
nym komunikacie w sprawie sposobu przedstawienia nowych rodzajéw znakdw to-
warowych, nalezy je zaklasyfikowac jako odpowiedni rodzaj znaku towarowego.

Reprezentacja (przedstawienie) znaku towarowego

Sposdb reprezentacji (przedstawienia) znaku towarowego we wniosku zalezy
od formy dokonania zgtoszenia (forma papierowa, forma elektroniczna).

W przypadku zgtoszenia dokonanego w formie papierowej znak powinien by¢
wskazany w podaniu. Reprodukcja takiego znaku nie moze by¢ mniejsza niz
8 cm x 8 cm i wieksza niz 10 cm x 10 cm. Jezeli zamieszczenie znaku towaro-
wego w podaniu bytoby jednak utrudnione ze wzgledu na potrzebe zobrazo-
wania jego szczegotéw, znak taki moze by¢ przedstawiony na odrebnym arku-
szu o formacie A4. Natomiast w przypadku znakéw dzwiekowych, ruchomych,
multimedialnych, holograficznych oraz znakéw innych mozliwe jest przedsta-
wienie znaku na innych nosnikach, np. CD, DVD, pendrive.

W przypadku przedstawienia znaku dzwiekowego poprzez zapis nutowy
art. 141 ust. 2 pwp naktada obowigzek dofaczenia nagrania dzwieku na informa-
tycznym nosniku danych. W przypadku zgtoszenia dokonanego w formie elek-
tronicznej znak powinien by¢ przedstawiony w pliku o okreslonym formacie.

" Wspdlna praktyka EUIPO, Urzedu Beneluksu oraz urzedéw wiasnosci przemystowej panstw
cztonkowskich UE, w tym UPRP. Dokument dostepny na stronie internetowej Urzedu Patentowego
(www.uprp.gov.pl) w zaktadce konwergencja: (https://uprp.gov.pl/pl/konwergencja/znaki-towarowe):
https://uprp.gov.pl/pl/konwergencja/znaki-towarowe/wspolny-komunikat-dotyczacy-wspolnej-
-praktyki-w-zakresie-nowych-znakow-towarowych-badania-wymogow-formalnych-i-podstaw-od-
mowy.
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Dopuszczalne formaty plikdw elektronicznych dla reprezentacji poszczegél-
nych rodzajéw znakéw:

Rodzaj znaku Format pliku elektronicznego

Znak stowno-graficzny JPEG
Znak graficzny JPEG
Znak przestrzenny JPEG
Znak pozycyjny JPEG
Znak stanowiacy desen JPEG
Kolor JPEG

Znak dzwiekowy JPEG, MP3

Znak ruchomy JPEG, MP4
Znak multimedialny MP4

Znak holograficzny JPEG, MP4
Znakinny JPEG

L : UWAGA!

A\ ; Przedstawienie znaku w pliku o innym formacie bedzie uznane
~....~~  zabrak reprezentacji (przedstawienia) znaku towarowego.

Ograniczenia dotyczace wielkosci plikow:

® rozdzielczos¢ — min. 150 dpi, optymalna 300 dpi;
e dtugosc nazwy pliku (dotyczy takze pozostatych zatacznikdw) — 50 znakéw;
e format pliku - MP4:

) maksymalny rozmiar pliku: 50 MB,

) parametry obrazu:

— strumien video w jakosci: 720p, 1080p, 1440p lub 2060p,
) parametry dzwieku:

— strumien audio: 1 lub 2 kanaty,
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—> szybkos$¢ transmisji bitéw: minimum 128 kbps;
e format pliku - MP3:
) maksymalny rozmiar pliku: 5 MB,
) strumien audio: 1 lub 2 kanaty,

) szybkos¢ transmisji bitéw: minimum 128 kbps.

UWAGA!

Sam opis znaku towarowego oraz zataczenie do wniosku i ztozenie
probki lub egzemplarza towaru nie stanowi reprezentacji (przed-
stawienia) znaku towarowego.

W celu zapewnienia witasciwej ochrony rekomendowane jest dotaczenie opisu
znaku towarowego w przypadku nastepujacych rodzajéw znakéw towarowych:

® znak pozycyjny,

® znak stanowiacy desen,
e kolor,

e znak ruchomy,

® znakinny.

Opisy powyzej wymienionych znakéw beda podlegaty ujawnieniu w interne-
towej bazie Urzedu (e-wyszukiwarka).

UWAGA!

Opis znaku towarowego, jezeli zostanie dolaczony do zgloszenia,
musi by¢ zgodny z reprezentacja (przedstawieniem) znaku towaro-
wego. W przypadku gdy opis znaku nie dotyczy w catosci lub w czesci
zglaszanego znaku towarowego (nie zgadza sie z jego reprezentacjq),
Urzad zwrdci sie do zgtaszajacego o zmiane opisu lub jego usuniecie.
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Rodzaje znakdw towarowych i sposéb ich przedstawiania

W przypadku znakéw towarowych stownych (liter, cyfr, wyrazéw jako takich,
bez zadnych elementdw stylizacji graficznej) wystarczy ich zapisanie standar-
dowa czcionkg w standardowym ukfadzie, bez elementéw graficznych i kolo-
réw. Jezeli znak towarowy zawiera napisy obcojezyczne, nalezy podac ich ttu-
maczenie na jezyk polski. Jezeli w znaku uzyto innego alfabetu niz tacinski
badz cyfr innych niz arabskie lub rzymskie, w podaniu nalezy podac ich transli-
teracje na litery alfabetu tacinskiego i cyfry arabskie lub rzymskie.

Znaki towarowe zawierajgce elementy graficzne (majace szczegdlng forme
graficzna) nalezy przedstawic poprzez ztozenie fotografii lub odbitki przedsta-
wiajacej znak towarowy. W celu sprecyzowania przedstawienia znaku towaro-
wego mozna réwniez dotaczy¢ jego opis (art. 141 pwp). Dotaczenie opisu zna-
ku towarowego nie jest obowigzkowe.

Jezeli znak towarowy ma charakter przestrzenny, nalezy go przedstawic po-
przez ztozenie reprodukgji graficznej ksztattu, w tym obrazéw wygenerowanych
komputerowo, albo fotografii. Jezeli reprodukcja graficzna lub fotografia zawie-
raja rézne ujecia, powinny by¢ one umieszczone obok siebie na jednej stronie.

Znak pozycyjny to znak ukazujacy w okreslony sposéb umieszczenie zna-
ku na produkcie. Znak pozycyjny nalezy przedstawi¢ w zgtoszeniu poprzez
przekazanie reprodukgji lub fotografii doktadnie ukazujgcej ustawienie znaku
i jego rozmiar lub proporcje jego rozmiaru do rozmiaru oznaczanego towaru.
Elementy niestanowigce przedmiotu wnioskowanej ochrony musza by¢ ozna-
czone za pomoca linii przerywanej.

W przypadku zgtoszern dokonanych w formie elektronicznej znak pozycyjny
powinien by¢ przedstawiony w jednym pliku JPEG (na jednej stronie), nato-
miast w zgtoszeniach dokonanych w formie papierowej - w podaniu, na jed-
nej odbitce, w rozmiarze nie mniejszym niz 8 cm x 8 cm i nie wiekszym niz
10 cm x 10 cm lub na jednym arkuszu A4. Reprezentacja powinna jasno okre-
$la¢ pozycje znaku i jego rozmiar lub proporcje w odniesieniu do towardw,
na ktérych znak bedzie umieszczony. Zgtoszenie znaku towarowego pozycyj-
nego powinno zawierac opis tego znaku ze wskazaniem miejsca umieszczenia
na towarze i proporcji rozmiaru znaku do rozmiaru towaru. Jezeli znak pozycyj-
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ny zawiera kolory, nalezy je réwniez wymieni¢ w opisie. Opis, ktéry sugeruje,
Ze pozycja znaku moze sie r6zni¢ w odniesieniu do réznych towaréw, jest nie-
prawidtowy, gdyz nie mozna ustali¢ jednoznacznego zakresu ochrony znaku
towarowego, a wiec taki opis nie moze by¢ zaakceptowany.

Znak towarowy stanowiacy desen to znak, ktory sktada sie wylacznie z ze-
stawu regularnie powtarzajacych sie elementéw. Znak taki nalezy przedstawic
w zgtoszeniu poprzez ztozenie reprodukdji (reprezentacji) ukazujacej powta-
rzajacy sie uktad elementéw (do reprodukcji mozna dotaczy¢ opis wyjasniajacy
sposob, w jaki elementy znaku regularnie sie powtarzaja).

W przypadku zgtoszen dokonanych w formie elektronicznej znak stanowiacy
desen powinien by¢ przedstawiony w jednym pliku JPEG (na jednej stronie),
natomiast w zgtoszeniach dokonanych w formie papierowej — w podaniu,
na jednej odbitce, w rozmiarze nie mniejszym niz 8 cm x 8 cm i nie wiekszym
niz 10 cm x 10 cm lub na jednym arkuszu A4.

Kolor to znak, ktéry sktada sie wylacznie z jednego koloru lub kombinacji ko-
loréw bez konturéw. W przypadku znakéw towarowych stanowiacych kolor
istotne znaczenie majg wymogi ich okreslenia. W tym zakresie Urzad stosuje
wytyczne wynikajgce z orzecznictwa Trybunatu Sprawiedliwosci UE. Przedsta-
wienie graficzne znaku musi mie¢ charakter doktadny i trwaty. Reprezentacja
dwdch lub wiecej koloréw, okreslonych w sposéb abstrakcyjny i bez konturdw,
powinna by¢ opatrzona dokfadnymi dyspozycjami dotyczacymi okreslonego
z géry i statego sposobu potaczenia danych koloréw. Samo tylko zestawienie
dwdch lub wiecej koloréw, bez nadania im formy lub konturéw, lub samo tylko
wymienienie dwdch lub wiecej koloréw ,we wszystkich mozliwych do wyob-
razenia formach” nie spetnia przestanek doktadnosci i trwatosci [wyrok TSUE
z dnia 24 czerwca 2004 r., C-49/02 Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 33].

Dlatego tez kolor nalezy przedstawic przez przekazanie reprodukgji koloru lub
kombinacji koloréw bez zaznaczonych konturéw, ktéra w sposéb jednolity
i z gory ustalony ukazuje ich systematyczny ukfad, wraz ze wskazaniem kolo-
réw poprzez odniesienie do powszechnie uznawanego kodu koloru. Istotne
jest tym samym zamieszczenie opisu wskazujacego na rozmieszczenie kolo-
réw oraz ich proporcje [wyrok TSUE z dnia 24 czerwca 2004 r., C-49/02 Heidel-
berger Bauchemiel].
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UWAGA!

Jezeli reprezentacja znaku zawiera inne elementy, np. stowa, takie
oznaczenie nie bedzie uznane za kolor, ale np. znak stowno-graficzny.

Znak dzwiekowy przedstawia sie poprzez ztozenie pliku dzwiekowego odtwa-
rzajacego dzwiek albo zapisu graficznego pozwalajacego na jego odtworzenie
(nuty, litery obrazujgce dzwieki artykutowane). Plik dZwiekowy nalezy zataczy¢
do wniosku w formie nagrania dzwieku na informatycznym nosniku danych.

W przypadku zgtoszen znakéw dzwiekowych przedstawionych w posta-
ci zapisu nutowego dokonanych w formie elektronicznej - zapis muzyczny
(nutowy) powinien by¢ ztozony w jednym pliku JPEG (na jednej stronie), na-
tomiast w zgtoszeniach dokonanych w formie papierowej - w podaniu, na jed-
nej odbitce, w rozmiarze nie mniejszym niz 8 cm X 8 cm i nie wiekszym niz
10 cm x 10 cm lub na jednym arkuszu A4. Reprezentacja znaku w postaci zapi-
su nutowego powinna wiec zawiera¢ wszystkie elementy niezbedne do inter-
pretacji melodii, tj. tonacje, tempo, tekst (jezeli wystepuje) itd. Plik audio przyj-
muje sie w formacie MP3, a jego rozmiar nie moze przekraczac¢ 5 MB. Nie nalezy
stosowac zapetlenia dzwieku. Plik audio moze by¢ przestany zaréwno w przy-
padku zgtoszen elektronicznych, jak i papierowych — na odpowiednim nosniku
(pendrive, ptyta CD lub DVD). W przypadku przedstawienia znaku dzwiekowe-
go poprzez zapis graficzny (nutowy) art. 141 ust. 2 pwp naktada obowigzek
dofaczenia nagrania dzwieku na informatycznym nosniku danych.

Znak ruchomy to znak, ktéry sktada sie z okreslonego ruchu lub zmiany usta-
wienia elementéw znaku lub ktéry przechodzi w taki ruch lub taka zmiane
ustawienia. Okreslenie ,sktada sie z" oznacza, ze oprécz samego ruchu, znak
moze réwniez zawierac stfowa, elementy graficzne, animowane postaci. Znak
ruchomy nalezy przedstawi¢ w zgtoszeniu poprzez przekazanie pliku wideo
albo za pomoca serii nastepujacych po sobie nieruchomych obrazéw (repre-
zentacja znaku), ukazujacej ruch lub zmiane ukfadu (w przypadku wykorzysta-
nia nieruchomych obrazéw powinny by¢ one ponumerowane lub opatrzone
opisem wyjasniajgcym ich kolejnos¢). Plik wideo przyjmuje sie w formacie MP4,
a jego rozmiar nie moze przekraczac¢ 50 MB. Plik wideo moze by¢ przesytany
zarébwno w przypadku zgtoszen elektronicznych, jak i papierowych — na odpo-
wiednim nosniku (pendrive, ptyta CD lub DVD).
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W przypadku przedtozenia znaku ruchomego w postaci serii nastepujacych
po sobie obrazéw nie wystepuje ograniczenie co do ich ilosci, o ile wszystkie
mieszcza sie w jednym pliku JPEG, na jednej stronie — w przypadku zgtoszen
elektronicznych, lub wszystkie mieszczg sie w podaniu, na jednej odbitce,
W rozmiarze nie mniejszym niz 8 cm X 8 cm i nie wiekszym niz 10 cm X 10 cm
lub na jednym arkuszu A4 — w przypadku zgtoszer w formie papierowej. Obra-
zy nalezy ponumerowac lub przedtozy¢ opis wyjasniajacy sekwencje, w tym
okreslenie czasu trwania ruchu i wskazanie ewentualnych powtérzen w przy-
padku sekwencji nastepujacych po sobie obrazéw. Opis znaku musi by¢ zgod-
ny z reprezentacja znaku i nie powinien rozszerzac jej zakresu. Jezeli oznacze-
nie zawiera kolory, nalezy je réowniez wymienic w opisie.

Znak multimedialny to znak sktadajacy sie z kombinacji obrazu i dzwieku lub
przechodzacy w taka kombinacje obrazu i dzwieku. Okreslenie ,sktada sie z”
oznacza, ze poza obrazem i dzwiekiem, znak moze réwniez zawiera¢ stowa,
elementy graficzne itp. Znak multimedialny nalezy przedstawi¢ poprzez prze-
kazanie pliku audiowizualnego zawierajacego kombinacje obrazu i dzwieku
(reprezentacja znaku). Plik wideo przyjmuje sie w formacie MP4, a jego rozmiar
nie moze przekracza¢ 50 MB. Zaréwno w przypadku zgtoszen elektronicznych,
jak i papierowych plik wideo moze by¢ przesytany na odpowiednim nosniku
(pendrive, ptyta CD lub DVD).

UWAGA!

Znakow multimedialnych nie mozna przedstawi¢ w postaci zesta-
wienia nieruchomych obrazéw z dodaniem nosnika audio czy tez
za pomocg dwdch nosnikow, z ktérych jeden zawiera plik audio,
a drugi plik graficzny. Do przedstawienia znaku mozna dotaczy¢
jego opis. Jezeli oznaczenie zawiera kolory, nalezy je réwniez wy-
mieni¢ w opisie.

Hologram to znak skfadajacy sie z elementéw o charakterze holograficznym.
Znak holograficzny nalezy przedstawi¢ poprzez przekazanie pliku wideo badz
przedstawienia graficznego lub fotograficznego zawierajgcego ujecia niezbedne
dowtasciwego ukazania catego efektu holograficznego (reprezentacja znaku). Plik
wideo przyjmuje sie w formacie MP4, a jego rozmiar nie moze przekracza¢ 50 MB.
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Zaréwno w przypadku zgtoszen elektronicznych, jak i papierowych plik wideo
moze by¢ przesytany na odpowiednim nosniku (pendrive, ptyta CD lub DVD).
W przypadku przedstawienia graficznego nie wystepuje ograniczenie co do ilo-
$ci obrazow, o ile wszystkie mieszczg sie w jednym pliku JPEG, na jednej stronie -
w przypadku zgtoszen elektronicznych, lub wszystkie mieszczg sie w podaniu,
na jednej odbitce, w rozmiarze nie mniejszym niz 8 cm x 8 cm i nie wiekszym niz
10 cm X% 10 cm lub na jednym arkuszu A4 — w zgtoszeniach dokonanych w formie
papierowej. Do przedstawienia znaku mozna dotaczy¢ opis znaku.

Znaki inne to oznaczenia, ktére nie odpowiadajg zadnemu z wyzej przedsta-
wionych rodzajéw znakéw — w zgtoszeniu nalezy przedstawic je w odpowied-
niej formie przy uzyciu powszechnie dostepnej technologii. Znaki te musza
nadawac sie do odtworzenia w rejestrze w sposéb wyrazny, precyzyjny, odreb-
ny, tatwo dostepny, zrozumiaty, trwaty i obiektywny celem umozliwienia wtas-
ciwym organom i spoteczenstwu jasnego i precyzyjnego okreslenia przed-
miotu ochrony udzielonej wtascicielowi znaku. W przypadku znakéw innych
istotne jest zatgczenie opisu zgodnego z reprezentacjg oznaczenia. Nalezy
réwniez podkresli¢, ze takiego oznaczenia nie mozna wskaza¢ na podstawie
ww. rodzajéw znakéw. Przyktadem znakéw innych moze by¢ np. zapach. Na-
lezy jednak zauwazy¢, ze na znaki zapachowe lub smakowe Urzad nie udzielit
jeszcze ochrony. Jest to spowodowane tym, ze reprezentacja musi byc¢ jasna,
precyzyjna, samodzielna, tatwo dostepna i zrozumiata, a obecny stan techno-
logii nie pozwala na takie przedstawienie tych oznaczen. Zgodnie z orzecz-
nictwem unijnym nie uznaje sie przedtozenia prébek za odpowiednia repre-
zentacje. Opis znaku nie moze zastgpic reprezentacji, poniewaz opis zapachu
lub smaku nie jestanijasny, ani doktadny, aniobiektywny[por.wyrok TSUE zdnia
12 grudnia 2002 r., C-273/00 Sieckmann].

UWAGA!

W przypadku znakow ztozonych z kilku odrebnych czesci nalezy
w podaniu zamiesci¢ opis znaku z wyjasnieniem, co on przedsta-
wia i, w razie potrzeby, w jaki spos6b ma by¢ uzywany.

Znaki towarowe barwne nalezy przedstawi¢ i opisa¢ z podaniem wykazu
uzytych koloréw, zgodnie z Miedzynarodowa Klasyfikacja Elementéw Obra-
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zowych Znakoéw. W razie potrzeby nalezy okresli¢ ich szczegdtowe parametry
(odcienie) oraz wskaza¢, ktérych elementéw znaku towarowego dotycza te ko-
lory. Jezeli zgtaszajacy nie opisze w podaniu kolorystyki znaku, w przypadkach
oczywistych Urzad okresli ja samodzielnie, o czym poinformuje zgtaszajacego.

UWAGA!

A\ Jeden znak towarowy moze zawiera¢ tylko jedno zestawienie barw
T (@rt. 138 ust. 2 pwp).

1.1.2. Wykaz towardéw i ustug

Wraz z podaniem o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy nalezy
ztozy¢ wykaz towardw i ustug, do ktérych oznaczania jest on przeznaczony
(art. 138 pwp).

Towary i ustugi powinny by¢ wskazane przez zgtaszajacego w sposéb jasny i pre-
cyzyjny, pozwalajacy na ustalenie zakresu ochrony. Zgtaszajacy powinien uzywac
polskiej terminologii technicznej oraz okreslen jednoznacznych (art. 141 pwp).

Przy sporzadzaniu wykazu towaréw nalezy wskazac klasy grupujace okreslone
towary i ustugi, zgodnie z aktualng klasyfikacja przyjeta na podstawie Poro-
zumienia nicejskiego - Miedzynarodowa klasyfikacjg towaréw i ustug, zwana
klasyfikacja nicejska.

Wykaz towaréw i ustug powinien by¢ uporzadkowany wedtug klas towa-
rowych w porzadku wzrastajacym. Jezeli wykaz jest krétki, moze on zosta¢
umieszczony bezposrednio w podaniu. Jesli jednak obejmuje wiecej niz 15 wy-
razéw, powinien zosta¢ umieszczony na odrebnym arkuszu, stanowigcym za-
tacznik do podania (art. 141 ust. 1 pwp).

Odrebne arkusze wykazu towaréw powinny miec¢ format A4 i by¢ wypetnio-
ne pismem drukowanym.

Przy przygotowywaniu wykazu towaréw i ustug Urzad zdecydowanie za-
leca korzystanie z narzedzia TMClass, ktére zawiera zharmonizowang baze
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terminéw (Harmonised Database, HDB). Baza ta zawiera kilkadziesiat tysie-
cy nazw towardw i ustug, co do ktérych poprawnosci urzedy, w tym Urzad,
wydaty swoja pozytywna opinie. Sporzadzenie wykazu towaréw przy uzyciu
wskazanego narzedzia znacznie przyspieszy rozpatrywanie zgtoszenia. Link
do wskazanej bazy (http://tmclass.tmdn.org/ec2/) znajduje sie na stronie inter-
netowej Urzedu Patentowego RP, a takze na stronie EUIPO.

Podczas zgtaszania znaku za pomoca PUEUP - Platformy Ustug Elektronicz-
nych Urzedu Patentowego RP — mozna tworzy¢ wykaz z wykorzystaniem
zasobow HDB lub samodzielnie, ale z automatycznym sprawdzaniem jego
poprawnosci.

Zgtoszenia znakéw towarowych, w ktérych wykazy towaréw i ustug sporza-
dzono z pominieciem nazw towardw i ustug znajdujacych sie w HDB i ktére
zawierajg wtasne propozycje takich okreslen, bedg wyjasniane w toku poste-
powania zgtoszeniowego, co znacznie wydtuzy postepowanie o udzielenie
prawa ochronnego na znak towarowy.

Jezeli towar lub ustuga, dla ktérych zgtaszajacy chce chronic znak, nie sa wy-
mienione w zestawieniu towaréw i ustug klasyfikacji nicejskiej oraz bazy HDB,
o ktérej mowa wyzej, do zaklasyfikowania tego towaru lub ustugi stosuje sie
kryteria przyjete w uwagach ogélnych do tej klasyfikacji.

UWAGA!

: Do czasu wydania decyzji konczacej postepowanie zgtoszeniowe
zglaszajacy moze dokonywaé¢ w zgloszeniu towaréw lub ustug
uzupelnien i poprawek, jednak nie mogq one prowadzi¢ do rozsze-
rzenia wykazu towaréw i ustug, dla ktérych ten znak zostat zgto-
szony (art. 140 ust. 1 pwp).

1.2. Kategoria prawa ochronnego

W podaniu nalezy takze wskaza¢ kategorie prawa ochronnego. Prawo ochron-
ne moze by¢ udzielone na znak towarowy (tzw. indywidualny znak towa-
rowy), wspolny znak towarowy badz znak towarowy gwarancyjny. Moz-

32




ROZDZIAL |
WYMOGI FORMALNOPRAWNE ZGLOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO

liwe jest takze ztozenie wniosku o udzielenie wspdlnego prawa ochronnego
na znak towarowy.

Indywidualny znak towarowy to znak zgtoszony przez osobe fizyczng lub
osobe prawng, jednostke organizacyjng nieposiadajacg osobowosci prawnej,
ktérej ustawa przyznaje zdolnos¢ prawna.

Wspdlny znak towarowy to znak, do ktérego prawo moze uzyskac organizacja
majaca zdolnos¢ do nabywania praw i zaciggania zobowigzan w swoim imie-
niu, powotana do reprezentowania intereséw przedsiebiorcéw, i osoba praw-
na dziatajgca na podstawie przepiséw prawa publicznego. Przeznaczony jest
on do odrézniania towaréw od towardéw innych przedsiebiorstw w przypadku:

organizacji — jej cztonkow,

osoby prawnejdziatajacejna podstawie przepiséw prawa publicznego -
0s0b upowaznionych do uzywania tego znaku na podstawie regulami-
nu uzywania znaku.

Wspolny znak towarowy przeznaczony jest do uzywania w obrocie - w przypad-
ku organizacji — przez te organizacje i przez zrzeszone w niej podmioty, a w przy-
padku osoby prawnej dziatajacej na podstawie przepiséw prawa publicznego -
przez te osobe lub osoby upowaznione do uzywania tego znaku na podstawie
regulaminu uzywania znaku. Zasady uzywania tego znaku w obrocie okresla
regulamin znaku przyjety przez te organizacje (art. 136 i art. 138 ust. 3 i 4 pwp).

Nie udziela sie prawa ochronnego na wspdlny znak towarowy, gdy:

nie zostaty spetnione warunki, o ktérych mowa w art. 136 pwp — znak
nie zostat zgtoszony przez organizacje lub osoby prawne, ktére maja
prawo zgtaszac takie znaki, lub nie stuzy do odrézniania towaréw;

nie spetnia on wymogow ustawowych;

regulamin uzywania znaku jest sprzeczny z porzadkiem publicznym
lub dobrymi obyczajami;

istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btad co do charakteru lub
znaczenia znaku, w szczegélnosci jezeli moze on by¢ uznany za ozna-
czenie inne niz wspdlny znak towarowy.

33



INAKITOWAROWE
CZESC1. POSTEPOWANIE W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY

Znak towarowy gwarancyjny to znak, do ktérego prawo moze uzyskac oso-
ba fizyczna lub prawna, w tym instytucje, organy lub podmioty prawa publicz-
nego, ktéra nie prowadzi dziatalnosci gospodarczej obejmujacej dostarczanie
towarow tego samego rodzaju co towary certyfikowane. Znak ten jest prze-
znaczony do odrdzniania towardw, ktdre zostaty certyfikowane przez upraw-
nionego do tego znaku, w szczegdlnosci w zakresie uzytego materiatu, sposo-
bu produkgji towardw, ich jakosci, precyzji lub innych wtasciwosci, od towaréw,
ktdre nie sg w ten sposéb certyfikowane. Znak gwarancyjny moze skfadac sie
z elementéw mogacych stuzy¢ w obrocie do wskazania pochodzenia geogra-
ficznego towaréw, jednakze nie uprawnia on do zakazywania osobie trzeciej
uzywania w obrocie handlowym takich oznaczen, pod warunkiem ze oso-
ba trzecia uzywa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu
(art. 136% ust. 3 pwp). Zasady uzywania znaku towarowego gwarancyjnego
okresla regulamin znaku. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy
gwarancyjny nie moze odmowi¢, bez waznych powodéw, prawa uzywania
znaku osobom, ktére spetniajg warunki okreslone w tymze regulaminie.

Nie udziela sie prawa ochronnego na gwarancyjny znak towarowy, gdy:

nie zostaty spetnione warunki, o ktérych mowa w art. 136% pwp — nie zo-
staty spetnione kryteria podmiotowe i przedmiotowe zgtoszenia znaku
towarowego gwarancyjnego;

nie spetnia on wymogow ustawowych;

regulamin uzywania znaku jest sprzeczny z porzadkiem publicznym
lub dobrymi obyczajami;

istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w bfad co do charakteru lub
znaczenia znaku, w szczeg6lnosci jezeli moze on by¢ uznany za ozna-
czenie inne niz znak towarowy gwarancyjny.

Wspolne prawo ochronne jest udzielane na znak towarowy przeznaczony
do réwnoczesnego uzywania przez kilka osob, w tym przedsiebiorcéw, ktorzy
zgtosili go wspdlnie. Takie uzywanie nie moze by¢ sprzeczne z interesem pub-
licznym ani mie¢ na celu wprowadzenia odbiorcédw w bfad, w szczegdlnosci
co do charakteru, przeznaczenia, jakosci, wtasciwosci lub pochodzenia towarow.
Zasady uzywania znaku towarowego na podstawie wspdlnego prawa ochronne-
go okresla regulamin znaku przyjety przez zgtaszajacych (art. 138 ust. 3 i 4 pwp).

34




ROZDZIAL |
WYMOGI FORMALNOPRAWNE ZGLOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO

_ UWAGA!

A\ : W przypadku gdy zgtaszajacy nie dzialaja przez wspélnego petno-
.. mocnika, nalezy w podaniu wskaza¢ osobe upowazniona do od-
bioru korespondencji (art. 122, art. 241 ust. 1 pwp).

1.3. Petnomocnictwo

Zgtoszenia znaku towarowego w Urzedzie mozna dokona¢ osobiscie lub
za posrednictwem petnomocnika.

Petnomocnikiem w postepowaniu przed Urzedem Patentowym w sprawach
zwigzanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgtoszen oraz utrzymywaniem
ochrony znakéw towarowych moze by¢ rzecznik patentowy lub osoba $wiadcza-
ca ustugi transgraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecz-
nikach patentowych, a takze adwokat lub radca prawny (art. 236 ust. 11 pwp).

Petnomocnik moze udzieli¢ dalszego petnomocnictwa (substytucji; art. 240
ust. 1 pwp).

W przypadku osoby fizycznej petnomocnikiem moze by¢ réwniez wspot-
uprawniony, a takze rodzice, matzonek, rodzenstwo lub zstepni strony oraz
osoby pozostajace ze strong w stosunku przysposobienia (art. 236 ust. 2 pwp).

Zgtaszajacy lub uprawniony niemajacy miejsca zamieszkania lub siedziby
na obszarze Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego EFTA objeci sg
przymusem dziatania za posrednictwem profesjonalnego petnomocnika,
tj. rzecznika patentowego lub osoby swiadczacej ustugi transgraniczne w rozu-
mieniu ustawy o rzecznikach patentowych badz adwokata lub radcy prawnego
(art. 236 ust. 3 pwp).

W przypadku gdy strona upowazni do dziatania przed Urzedem Patentowym
jednostke $wiadczacg ustugi w tym zakresie, za petnomocnictwo uwaza sie
o$wiadczenie kierownika tej jednostki. Powinno ono wskazywaé petnomoc-
nika ustanowionego w sprawie. Do petnomocnictwa sktadanego w formie
os$wiadczenia nalezy dotaczy¢ kopie upowaznienia (art. 239 pwp). Kopia ta
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powinna zosta¢ poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez dziatajacego
w sprawie petnomocnika.

Jezeli zgtoszenie jest sktadane przez petnomocnika, w podaniu nalezy wskazac
jego dane identyfikujace — nazwisko i imie oraz adres do doreczen.

Do podania nalezy dofaczy¢ dokument petnomocnictwa, ktéry powinien
w szczegdlnosci zawierad:

1. dane identyfikujace mocodawce (firma lub nazwisko i imie oraz siedzi-
ba lub adres mocodawcy);

2. dane identyfikujace petnomocnika (nazwisko, imie oraz adres petno-
mocnika);

3. stopien pokrewienstwa pomiedzy mocodawca a petnomocnikiem
(gdy petnomocnikiem jest osoba, o ktérej mowa w art. 236 ust. 2 pwp);

4. oswiadczenie mocodawcy upowazniajace petnomocnika do dziatania
W jego imieniu;

5. zakres petnomocnictwa, w tym oznaczenie sprawy, ktérej dotyczy pet-
nomocnictwo;

6. podpis mocodawcy;
7. date i miejsce sporzadzenia petnomocnictwa.

UWAGA!
Jezeli pelnomocnictwo dotyczy wiecej niz jednej sprawy, powinno
V by¢ ono dotaczone do akt sprawy, w ktérej peinomocnik dokonuje
pierwszej czynnosci. W pozostatych sprawach objetych pelnomoc-
nictwem nalezy dotaczy¢ uwierzytelniony odpis pelnomocnictwa.
Pelnomocnik moze sam uwierzytelni¢ swoje pelnomocnictwo
(art. 237 ust. 4 pwp).

Jezeli petnomocnictwo obejmuje kilka oséb ustanowionych do tych samych
czynnosci, za petnomocnika uwaza sie tego z nich, ktéry dokonat czynnosci
i dotgczyt petnomocnictwo do akt (art. 238 ust. 2 pwp).
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Optata skarbowa od petnomocnictwa

Od petnomocnictwa nalezy uiéci¢ opfate skarbowg, a dowdd jej uiszczenia
dotaczy¢ do podania. Optata skarbowa nalezna jest takze od odpisu, wypisu
czy kopii dokumentu petnomocnictwa.

W przypadku dokumentéw stwierdzajacych ustanowienie petnomocnika
pobiera sie tyle opfat skarbowych, ile stosunkéw petnomocnictwa wynika
z danego dokumentu, a zatem liczba mocodawcéw wymieniona w danym do-
kumencie wyznacza krotnos¢ optaty skarbowej wynikajacej ze sporzadzenia
dokumentu. Analogicznie nalezy uisci¢ tyle optat skarbowych, ilu jest aktual-
nie wystepujacych petnomocnikéw, np. ztozenie dokumentu petnomocnictwa
i substytucji w sytuacji, gdy w sprawie dziata jedynie substytut, wymaga wnie-
sienia optaty skarbowej jedynie od substytucji.

Sktadajacy petnomocnictwo zobowigzany jest dotaczy¢ dowdd uiszczenia
optaty skarbowej (zwany dalej ,dowodem zaptaty”), albo uwierzytelnio-
na kopie dowodu zaptaty, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od chwili powstania
obowiazku jej zaptaty (§ 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finanséw z dnia
28 wrzesnia 2007 r. w sprawie zaptaty opfaty skarbowej).

Informacje o sposobie uiszczenia opfaty skarbowej dostepne s na stronie
Urzedu, pod adresem: https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/inne/opla-
ty-w-postepowaniu/oplaty-skarbowe-od-pelnomocnictw.

W tytule optaty nalezy wskazac ,optata skarbowa za petnomocnictwo” oraz
numer sprawy (zgtoszenia/prawa wytacznego) lub nazwe znaku towarowego.

UWAGA!
: Dowéd zaptaty naleznej optaty skarbowej powinien zawiera¢ po-
twierdzenie, ze przelew zostat zrealizowany. Nadestanie ,,Polece-
nia przelewu” jako dowodu uiszczenia naleznej optaty skarbowej
nie jest wystarczajace.
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1.4. Zastrzezenie uprzedniego pierwszenstwa

Co do zasady pierwszenstwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towaro-
wy oznacza sie wedtug daty zgtoszenia znaku towarowego w Urzedzie Paten-
towym RP (art. 123 pwp) — tzw. pierwszenstwo zwykte.

Przepisy z zakresu ochrony wiasnosci przemystowej, obok pierwszenstwa
zwyktego, przewiduja takze tzw. pierwszenstwo uprzednie, tj. pierwszenstwo
zwczesniejszego zgtoszenia oraz pierwszeristwo wynikajace z wystawienia to-
waru oznaczonego znakiem towarowym na okreslonej wystawie.

Pierwszenstwo z wczesniejszego zgtoszenia

Na zasadach okreslonych w umowach miedzynarodowych (np. Konwencji pary-
skiej), zastrzezenie pierwszenstwa do uzyskania prawa ochronnego przystuguje
w Rzeczypospolitej Polskiej wedtug daty pierwszego prawidtowego zgtoszenia
znaku towarowego we wskazanym panstwie (np. zgtoszenie w jednym z panstw
stron Konwencji paryskiej), jezeli zgtoszenie znaku towarowego w Urzedzie Pa-
tentowym dokonane zostanie w okresie szesciu miesiecy od tej daty. Jest to ter-
min prawa materialnego. Nie podlega przywrdceniu ani przedtuzeniu.

Pierwszenstwo z wystawy miedzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej

Przepisy przewiduja takze mozliwos¢ zastrzezenia pierwszenstwa wystawy
miedzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej. W tym przypadku pierw-
szehstwo do uzyskania prawa wylacznego oznacza sie, na zasadach okre-
$lonych w umowach miedzynarodowych, wedtug daty wystawienia towaru
oznaczonego znakiem towarowym w Polsce lub za granicg na wystawie mie-
dzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, jezeli zgtoszenie w Urzedzie
Patentowym RP zostanie dokonane w okresie sze$ciu miesiecy od tej daty
(art. 125 pwp). Wykaz wystaw miedzynarodowych oficjalnych lub oficjalnie
uznanych, w rozumieniu Konwencji o wystawach miedzynarodowych z dnia
22 listopada 1928 . (Dz. U.z 1994 . Nr 56, poz. 232 i 233), znajduje sie na stronie
Bureau International des Expositions (https://www.bie-paris.org/site/en/).
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Oswiadczenie o korzystaniu z uprzedniego pierwszenstwa i dowéd pierwszenstwa

Jezelizgtaszajacy ubiega sie o przyznanie uprzedniego pierwszeristwa (uprzed-
niego pierwszenstwa lub pierwszenstwa z wystawy), w podaniu o udzielenie
prawa wylacznego powinien ztozy¢ stosowne oswiadczenie. W oswiadczeniu
tym nalezy wskaza¢ co najmniej date i kraj dokonania pierwszego zgtoszenia
lub nazwe, miejsce i kraj wystawy oraz date wystawienia towaru oznaczonego
znakiem towarowym na wystawie. P6Zniejsze ztozenie takiego oswiadczenia
nie skutkuje przyznaniem pierwszenstwa (art. 139 pwp).

Oproécz ztozenia oswiadczenia o zastrzezeniu pierwszenstwa, do podania nale-
zy zataczy¢ dowod pierwszenstwa (art. 139 pwp).

Dowdéd pierwszenstwa wynikajacego z wczedniejszego zgtoszenia sktada sie z:

kopii lub odpisu takiego zgtoszenia, poswiadczonego za zgodnos¢
z oryginatem przez wiasciwy organ, w ktérym dokonano zgtoszenia;

zaswiadczenia wydanego przez organ, o ktérym mowa w pkt 1, wska-
zujacego date i numer zgtoszenia oraz w przypadku, o ktérym mowa
w art. 126 pwp — date wystawienia towaru ze znakiem towarowym
na wystawie, o ktérej mowa w art. 126 pwp.

Dowdd pierwszenstwa wynikajgcego z wczesniejszego wystawienia towaréw
oznaczonych zgtaszanym znakiem towarowym sktada sie z:

zaswiadczenia organizatora wystawy o wystawieniu towaréw ozna-
czonych danym znakiem, ktére powinno zawiera¢: nazwisko i imie lub
nazwe wystawcy, nazwe i miejsce wystawy oraz okres jej trwania, date
wystawienia towardw, stwierdzenie tozsamosci znaku i towaréw wysta-
wionych z zataczong fotografig lub odbitka znaku i wykazem towaréw;

dokumentu stwierdzajgcego, ze wystawa miata charakter wystawy
miedzynarodowe;j oficjalnej lub oficjalnie uznane;j.

Dowdéd pierwszenstwa mozna ztozy¢ takze w ciggu trzech miesiecy od daty
zgtoszenia. PézZniejsze ztozenie takiego dowodu pierwszenstwa nie skutkuje
przyznaniem pierwszenstwa.



INAKITOWAROWE
CZESC1. POSTEPOWANIE W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY

Tlumaczenie dowodu pierwszenstwa

Jezeli dowdd pierwszenstwa zostat sporzadzony w innym jezyku niz polski, an-
gielski, francuski, niemiecki lub rosyjski, nalezy zatgczy¢ do niego ttumaczenie
na jeden z tych jezykdw, przy czym nie jest wymagane ttumaczenie przysiegte.
Tlumaczenie powinno by¢ podpisane przez ttumacza, a ttumaczone doku-
menty powinny by¢ potaczone z ttumaczeniami w sposéb dajacy gwarancje,
Ze sg one identyczne pod wzgledem tresci (art. 35 ust. 4 w zw. z art. 148 pwp).
Zgtaszajacy zobowigzany jest do nadestania ttumaczenia dowodu pierwszen-
stwa w terminie trzech miesiecy od daty zgtoszenia. Po uptywie tego terminu
Urzad wezwie zgtaszajacego do nadestania ttumaczenia, pod rygorem odmo-
wy przyznania uprzedniego pierwszenstwa.

Oswiadczenie o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszenstwa

Jezeli dowdd pierwszenstwa nie opiewa na zgfaszajacego (np. zgtaszajacy
nabyt prawo do korzystania z uprzedniego pierwszenstwa przystugujace-
go ze zgtoszenia dokonanego przez inng osobe), nalezy ztozy¢ oswiadcze-
nie zgtaszajacego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszenstwa
(art. 35 ust. 6 w zw. z art. 148 pwp), zawierajace:

1. nazwisko i imie lub nazwe osoby, na ktéra jest wystawiony dowdd
pierwszenstwa;

2. nazwisko i imie lub nazwe zgtaszajacego;

3. wskazanie podstawy uprawnienia do korzystania z uprzedniego pierw-
szenstwa;

4. podpis zgtaszajacego lub jego petnomocnika oraz date.

Oswiadczenie o podstawie do korzystania z pierwszenstwa nalezy nadesta¢
w terminie trzech miesiecy od daty zgtoszenia. Po uptywie tego terminu Urzad
wezwie zgtaszajacego do nadestania o$wiadczenia, pod rygorem odmowy
przyznania uprzedniego pierwszenstwa. Jezeli wskazane o$wiadczenie zosta-
fo sporzadzone w innym jezyku niz jezyk polski, nalezy zataczy¢ do niego ttu-
maczenie na jezyk polski (art. 35 ust. 4-6 w zw. z art. 148 pwp).
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- UWAGALD

: Badanie formalnoprawne zgltoszenia zostanie przeprowadzone
szybciej, jezeli zgtaszajacy ztozy wraz z podaniem dowdd pierw-
szenstwa oraz jego tlumaczenie lub oswiadczenie o podstawie
do korzystania z uprzedniego pierwszenstwa, o ile s wymagane.

Od oswiadczenia o korzystaniu z uprzedniego pierwszenstwa pobierana jest
optata w wysokosci 100,00 zt za kazde pierwszenstwo.

Odmowa przyznania uprzedniego pierwszenstwa

Urzad Patentowy wydaje postanowienie o odmowie przyznania uprzednie-
go pierwszenstwa w catosci lub w czesci (art. 48 w zw. z art. 148 pwp), jezeli
stwierdzi, ze:

1. zgtaszajacy nie jest uprawniony do korzystania z uprzedniego pierw-
szenstwa;

2. zgtoszenie dokonane za granica, na ktérym zgtaszajacy opiera swoje
zastrzezenie uprzedniego pierwszenstwa, nie jest pierwszym prawid-
towym zgtoszeniem;

3. wystawa, na ktérej wystawienie jest podstawa zastrzezenia uprzednie-
go pierwszenstwa przez zgtaszajacego, nie spetnia okreslonych ustawa
wymagan;

4. znak towarowy zgtoszony w Urzedzie Patentowym lub odpowiednia
cze$¢ tego znaku towarowego rézni sie od znaku towarowego, do kto-
rego zgtaszajagcemu przystuguje uprzednie pierwszenstwo;

5. zgtaszajacy uchybit przewidzianym ustawa terminom dla dokonania zgto-
szenia albo terminowi dla ztozenia dowodu pierwszenstwa lub innego do-
kumentu badz oswiadczenia wymaganego do uzyskania pierwszenstwa;

6. zgfaszajacy nie spetnit warunkéw okreslonych ustawa dotyczacych
skutecznego ztozenia os$wiadczenia o korzystaniu z uprzedniego
pierwszenstwa.

Nalezy zwréci¢ uwage, ze Wspdlna praktyka: Nowe rodzaje znakéw zawiera
szczego6towe wytyczne dotyczace badania zastrzezenia pierwszenstwa w przy-
padku znakéw dzwiekowych, ruchomych, multimedialnych i holograficznych.
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1.5. Regulamin

Jezeli zgtaszajacy ubiega sie o udzielenie prawa ochronnego na wspélny znak to-
warowy, znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenie wspdlnego prawa ochron-
nego, do podania nalezy dotaczy¢ regulamin znaku towarowego. Regulamin
uzywania wspodlnego znaku towarowego lub wspdlnego prawa ochronnego
na znak towarowy powinien w szczegdélnosci w sposdb jasny i precyzyjny okre-
$la¢ zasady uzywania znaku, w tym skutki naruszenia postanowien regulaminu
(art. 138 ust. 4 pwp). W przypadku wspdlnego znaku towarowego nalezy okresli¢
osoby upowaznione do uzywania znaku lub warunki czZtonkostwa w organizadiji
majacej zdolnos¢ do nabywania praw i zaciaggania zobowigzah w swoim imie-
niu powofanej do reprezentowania intereséw przedsiebiorcéw, o ktérej mowa
w art. 136 ust. 1 pwp. W przypadku wspdlnego prawa ochronnego na znak towa-
rowy w regulaminie trzeba okresli¢ osoby, ktére zgtosity znak wspdlnie do réwno-
czesnego uzywania przez kilka osob, o ktérych mowa w art. 122 ust. 1 pwp.

Regulamin uzywania znaku towarowego gwarancyjnego powinien w sposéb
jasny i precyzyjny okresla¢ w szczegdlnosci osoby uprawnione do uzywania
znaku, wiasciwosci, ktére maja by¢ certyfikowane znakiem, i sposéb badania
tych wiasciwosci, sposéb nadzorowania uzywania znaku i zasady uzywania
znaku, w tym skutki naruszenia postanowien regulaminu (art. 138 ust. 7 pwp).

1.6. Zezwolenia

Jedli znak zawiera oznaczenia, o ktérych mowa w przypadkach okreslonych
w art. 129" ust. 1 pkt 9-11 pwp, do podania nalezy dotaczy¢ dokumenty stwier-
dzajace uprawnienie do uzywania tychze oznaczen w znaku towarowym.
Jezeli wskazane zezwolenia zostaty sporzagdzone w innym jezyku niz jezyk pol-
ski, nalezy zatagczy¢ do niego ttumaczenie na ten jezyk.

1.7. Inne dokumenty

Do zgtoszenia dokonanego w celu uzyskania prawa ochronnego na znak to-
warowy zgtaszajacy powinien dotgczy¢ réwniez inne niz powyzej wymienione
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dokumenty i oswiadczenia, jezeli jest to niezbedne do uzasadnienia twierdzen
i zadan zawartych w zgtoszeniu (art. 36 w zw. z art. 141 ust. 2 pwp).

1.8. Spis zatagczonych dokumentow

Do podania nalezy dotaczy¢ takze spis zataczonych dokumentéw i oswiadczen.

1.9. Podpis

Podanie w formie papierowej:

e w przypadku oséb fizycznych — powinno by¢ odrecznie podpisane
przez osobe, ktéra dokonuje zgtoszenia;

e w innych przypadkach - powinno by¢ podpisane przez osoby upraw-
nione do reprezentacji podmiotu, ktéry dokonuje zgtoszenia;

e w przypadku ustanowienia petnomocnika - powinno zosta¢ podpisane
przez petnomocnika.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

® byc¢ opatrzone kwaliflkowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelniane w sposéb za-
pewniajacy mozliwos¢ potwierdzenia pochodzenia i integralnosci we-
ryfikowanych danych w postaci elektronicznej;

® zawiera¢ dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania
okreslonym w odrebnych przepisach, jezeli te przepisy nakazuja wno-
szenie podan wedtug okreslonego wzoruy;

e zawierac adres elektroniczny wnoszacego podanie.
W zgtoszeniach (podaniu) i korespondencji przesytanych w postaci elektro-
nicznej za podpis rbwnowazny z podpisem wiasnorecznym uwaza sie réwniez

podpis elektroniczny spetniajagcy wymagania okreslone w umowach miedzy-
narodowych lub przepisach prawa unijnego.
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2. OPLATA ZA ZGLOSZENIE

Za zgtoszenie wnosi sie stosowng opfate. Optaty nalezy dokona¢ na konto
Urzedu Patentowego RP:

NBP O.0. w Warszawie: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000
SWIFT (BIC): NBPLPLPW
IBAN: PL 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

Zawsze upewnij si¢, ze dokonujesz wptaty na rachunek bankowy
Urzedu Patentowego RP.

3. UJAWNIENIE ZGLOSZENIA

Urzad Patentowy dokonuje niezwtocznie i nie pdzniej niz w terminie dwoch
miesiecy od daty zgtoszenia znaku towarowego ujawnienia informacji o jego
zgtoszeniu (art. 146' ust. 2 pwp). Ujawnienie nastepuje w e-wyszukiwarce, do-
stepnej na stronie internetowej Urzedu. W bazie tej ujawnia sie informacje o:

® znaku towarowym,

® dacie pierwszenstwa,

e dacie i numerze zgtoszenia,

® wykazie towardw i ustug,

® imieniu i nazwisku lub nazwie zgfaszajacego,

® miejscu zamieszkania lub siedzibie zgtaszajacego oraz o kodzie kraju.

Od tego momentu osoby trzecie moga zapoznac sie ze wskazanym w zgto-
szeniu znakiem towarowym oraz wykazem towaréw, dla ktérych znak zostat
zgtoszony, oraz zgtasza¢ do Urzedu Patentowego uwagi co do istnienia oko-
licznosci uniemozliwiajacych udzielenie prawa ochronnego (ale tylko w zakre-
sie istnienia tzw. przestanek bezwzglednych - art. 129' pwp).
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4. PRZYJECIE | BADANIE FORMALNOPRAWNE ZGtOSZENIA
PRZEZ URZAD

Po otrzymaniu zgtoszenia znaku towarowego Urzad niezwtocznie nadaje mu
kolejny numer zgtoszenia, stwierdza date wptywu oraz zawiadamia o tym
zgtaszajacego (art. 41 ust. T w zw. z art. 148 pwp).

W pierwszej kolejnosci Urzad Patentowy sprawdza, czy zostaty spetnione for-
malne warunki dokonania zgtoszenia, np. czy zostaty ztozone wszystkie ko-
nieczne czesci zgtoszenia (np. wykaz towaréw i ustug), czy zostat okreslony
znak towarowy. Nastepnie w trakcie badania formalnoprawnego Urzad po-
dejmuje czynnosci majace na celu usuniecie stwierdzonych brakéw i usterek
(np. czy podanie zostato prawidtowo podpisane, czy zostato dotaczone petno-
mocnictwo, a jesli tak, czy jest ono udzielone w sposéb skuteczny, czy zostat
dotaczony dowdd uiszczenia optaty skarbowej).

Urzad moze wezwac takze do zlozenia ttumaczenia na jezyk polski kazdego
dokumentu sporzadzonego w jezyku innym niz jezyk polski.

4.1. Elementy zgtoszenia badane z urzedu

4.1.1. Okreslenie znaku towarowego i wykaz towaréw/ustug

Jezeli Urzad stwierdzi, ze w zgtoszeniu nie zostat okre$lony znak towarowy lub
nie zostaty wskazane towary lub ustugi, do oznaczania ktérych znak jest prze-
znaczony, wzywa do uzupetnienia zgtoszenia postanowieniem wydanym pod
rygorem umorzenia postepowania.

_ UWAGA!
i Zgloszenie uwaza sie za dokonane w dniu uzupetnienia brakuja-
cego elementu.
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Jezeli umieszczona w podaniu, czy tez zatagczona do niego, odbitka lub fo-
tografia znaku jest niewyrazna, mato czytelna, Urzad wezwie zgtaszajacego
do nadestania odbitki lepszej jakosci.

Jezeli Urzad stwierdzi usterki w wykazie towaréw i ustug, wzywa postano-
wieniem zgtaszajacego do jego poprawienia — wyjasnienia okreslen niejed-
noznacznych, doprecyzowania okreslen zbyt ogélnych, a takze przeniesienia
ich do wiasciwej klasy towaréw lub ustug w przypadku btednego sklasyfikowa-
nia. Postanowienie to jest wydawane pod rygorem umorzenia postepowania
w catosci lub w czesci — w zaleznosci od zakresu usterek lub brakéw.

~ UWAGA!

. Jezeli po wszczeciu postepowania zglaszajacy wprowadzit do zgto-
~szenia znaku towarowego uzupehienia lub poprawki, ktérych nie do-
puszczaja przepisy ustawy, Urzad wydaje postanowienie odmawiaja-
ce uwzglednienia takich uzupeknien i poprawek (art. 144" pwp).

Jezeli wykaz nie wymaga wiekszych wyjasnien, Urzad moze przestac zgtasza-
jacemu propozycje wykazu, ktéra jest wynikiem przeredagowania wykazu
dostarczonego przez zgtaszajacego. Jesli zgtaszajacy nie zajmie w tej sprawie
stanowiska w wyznaczonym terminie, wykaz jest przyjmowany w wersji zapro-
ponowanej przez Urzad (art. 142 pwp).

UWAGA!

'_ i Urzad moze wprowadzi¢ poprawki w dokumentacji zgloszenia
...’ w zakresie wykazu towaréw i ich klasyfikacji, a takze wykazu uzy-
tych koloréw, pod warunkiem ze poprawki te nie beda prowadzic¢
do zmiany zakresu zadanej ochrony (art. 142 pwp).

W przypadku wnoszenia przez zgtaszajacego poprawek i uzupetnienn w zgto-
szeniu znaku towarowego w zakresie wykraczajacym poza to, co dopuszcza
prawo, Urzad wydaje postanowienie odmawiajace uwzglednienia takich uzu-
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petnien i poprawek (art. 144" pwp). Zgtaszajacy do czasu wydania decyzji moze
bowiem wprowadza¢ poprawki i uzupetnienia, ale tylko takie, ktére nie dopro-
wadza do zmiany istoty znaku towarowego ani do rozszerzenia wykazu towa-
row, dla ktérych znak zostat zgtoszony (art. 140 pwp). Do czasu wydania decyzji
zgtaszajacy moze rowniez ztozy¢ wniosek o usuniecie ze znaku towarowego
oznaczen, o ktérych mowa w art. 140 ust. 1" pwp, czyli m.in. symboli religijnych,
herbu, flagi, godta RP lub innego panstwa. Wraz z takim wnioskiem zgfaszajacy
musi ztozy¢ nowe fotografie i odbitki znaku towarowego.

4.1.2. Jednolitos¢ zgtoszenia

Jedno zgtoszenie moze dotyczy¢ tylko jednego znaku towarowego. W przy-
padku gdy zgtoszenie zawiera kilka znakéw, Urzad wezwie zgtaszajacego
do rozdzielenia zgtoszenia i ztozenia oddzielnych zgtoszen (podan), do kaz-
dego ze znakéw. Od kazdego wydzielonego zgtoszenia znaku towarowego
musi by¢ uiszczona optata za wydzielenie, zgodnie z tabela optat okreslona
w przepisach wykonawczych. W przypadku ztozenia zgtoszen dla kazdego
z wydzielonych znakéw towarowych w wyznaczonym terminie zgtoszeniom
zostanie przyznana data zgtoszenia pierwotnego.

Jezeli wydzielone zgtoszenia nie wptynety do Urzedu w wyznaczonym ter-
minie, Urzad bedzie dalej procedowat zgtoszenie tylko w stosunku do zna-
ku wskazanego w zgtoszeniu na pierwszym miejscu, a pozostate znaki uzna
za wycofane przez zgtaszajagcego i umorzy postepowanie w tej czesci.

4.1.3. Dane zgtaszajacego i podpisy uprawnionych oséb

Informacje na ten temat zostaty podane w podrozdziale 1.9.

4.1.4. Regulamin znaku

W przypadku ubiegania sie o udzielenie prawa ochronnego na wspdlny znak
towarowy lub znak towarowy gwarancyjny albo wspélne prawo ochronne,
Urzad sprawdza, czy do znaku zostat dotaczony regulamin uzywania znaku
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towarowego. Urzad weryfikuje takze, czy regulamin uzywania znaku w swej
tresci zawiera elementy wymagane przepisami pwp (art. 138 ust. 3-7).

W razie stwierdzenia braku regulaminu czy tez watpliwosci co do jego tresci
Urzad wydaje postanowienie wzywajace zgtaszajacego do jego uzupetnienia,
pod rygorem umorzenia postepowania (art. 42 ust. 1 pwp w zw. z art. 148 pwp).

Sprzecznos¢ regulaminu wspolnego znaku towarowego i znaku towarowego
gwarancyjnego z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami jest jed-
na z przestanek odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
(art. 136" ust. 1 pkt 1iart. 136° ust. 1 pkt 1 pwp).

4.1.5. Inne braki i usterki w zgtoszeniu

W uzasadnionych przypadkach Urzad, podczas sprawdzania, czy spetnione zo-
staty ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego na znak
towarowy, moze wezwac zgtaszajacego postanowieniem do nadestania w wy-
znaczonym terminie, pod rygorem umorzenia postepowania, dokumentéw i wy-
jasnien dotyczacych tego zgtoszenia oraz do wprowadzenia okre$lonych popra-
wek lub uzupetnien w dokumentacji zgtoszenia (art. 46 ust. 1 w zw. zart. 148 pwp).

Ponadto w przypadku stwierdzenia innych brakéw i istotnych usterek w zgto-
szeniu Urzad wydaje postanowienie wzywajace zgfaszajacego do ich usu-
niecia w wyznaczonym terminie, pod rygorem umorzenia postepowania
(art. 42 ust. 1 w zw. z art. 148 pwp).

Nalezy zwréci¢ uwage, ze Wspdina praktyka: Nowe rodzaje znakéw zawiera
szczegdtowe wytyczne dotyczace badania formalnego znakéw towarowych
dzwiekowych, ruchomych, multimedialnych oraz holograficznych w zakresie
kryterium rodzaju znaku, sposobu jego przedstawienia oraz przedstawionego
opisu znaku towarowego.




Rozdziat Il

BADANIE WYMOGOW UDZIELENIA PRAWA
OCHRONNEGO NA ZNAKTOWAROWY

1. ZDOLNOSC REJESTRACYJNA ZNAKU TOWAROWEGO

Po sprawdzeniu zgtoszenia znaku towarowego pod wzgledem formalnym i wyjas-
nieniu ewentualnych brakéw i usterek w zgtoszeniu Urzad sprawdza w pierwszej
kolejnosci, czy zgtoszony znak towarowy posiada zdolnos¢ rejestracyjng — zdolnos¢
odrézniajaca oraz czy spetnia pozostate tzw. przestanki bezwzgledne do udzielenia
prawa ochronnego. W zwigzku z przejsciem na system sprzeciwowy, ktéry nastapit
zdniem 15 kwietnia 2016 r.,, badanie ex officio zdolnosci rejestracyjnej znaku zostato
ograniczone wytacznie do tzw. przestanek bezwzglednych, ujetych w art. 129" pwp.

Po przeprowadzeniu badania zgtoszonego znaku towarowego pod katem
spetniania tzw. przestanek bezwzglednych i otrzymaniu pozytywnego wyniku
tego badania nastepuje ogtoszenie o zgtoszeniu znaku towarowego w BUP-ie.
Na tym etapie Urzad sporzadza réwniez zawiadomienie o istnieniu wczesniej
zarejestrowanych i zgtoszonych znakéw towarowych mogacych stanowi¢ pod-
stawe sprzeciwu i przekazuje je zgtaszajacemu.

1.1. Badanie poprawnosci wykazu towaréw i ustug

Przed ogtoszeniem o zgtoszeniu znaku towarowego w BUP-ie oprécz tzw. prze-
stanek bezwzglednych sprawdzana jest réwniez prawidtowos¢ wykazu towa-
réow i ustug. Kazde zgtoszenie znaku towarowego musi zawiera¢ wykaz towa-
row i ustug, przedstawiony w sposéb jasny i precyzyjny, pozwalajacy na usta-
lenie zakresu ochrony. Opis towardw i ustug uznaje sie za wystarczajgco jasny
i precyzyjny, jezeli zakres ochrony moze wynika¢ z jego dostownego i zwycza-
jowego znaczenia. Wytyczne zawierajace wskazéwki, czy dany termin klasy-
fikacji jest wystarczajaco jasny i precyzyjny mozna znalez¢ we Wspdinym ko-
munikacie dotyczqcym praktyki w zakresie dopuszczalnosci termindw klasyfikacji
dostepnym na stronie internetowej Urzedu.
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Przy sporzadzaniu wykazu nalezy postugiwac sie okresleniami zawartymi w kla-
syfikacji przyjetej na podstawie Porozumienia nicejskiego. Towary i ustugi ujete
w wykazie powinny by¢ pogrupowane w odpowiednich klasach, a sam wykaz
uporzadkowany wedtug rosnacych klas towarowych. Klasyfikacja nicejska jest
obowiazujagcym standardem dla klasyfikacji towaréw i ustug przy zgtaszaniu
i udzielaniu ochrony na znaki towarowe. Sktada sie ona z 34 klas towarowych
(1-34) i 11 klas ustugowych (35-45) i stuzy wytacznie celom administracyjnym.

Urzad rekomenduje korzystanie z okreslern zawartych w narzedziu TMclass,
ktére zawiera wspodlng baze terminéw oraz pomaga wyszukiwac i klasyfiko-
wac towary i ustugi potrzebne do ubiegania sie o ochrone znaku towarowego
[wiecej informacji zob.: http://tmclass.tmdn.org/ec2/]. Poprawne przygotowa-
nie wykazu towardw i ustug przy uzyciu klasyfikacji nicejskiej badz narzedzia
TMclass moze w znaczacy sposéb przyspieszy¢ procedure rozpatrywania zna-
kéw towarowych. Ma tez istotne znaczenie dla wyznaczenia zakresu ochrony
zgtoszonego znaku towarowego.

Podsumowujac, podczas badania poprawnosci wykazu towaréw i ustug Urzad
sprawdza, czy wskazane towary i ustugi sa wystarczajaco jasne i precyzyjne
oraz czy sa odpowiednio zaklasyfikowane. Jezeli Urzad stwierdzi, ze w wykazie
wystepuja usterki, powiadomi o tym zgtaszajacego i wyznaczy mu odpowied-
ni termin na dokonanie niezbednych poprawek. Urzad moze tez sam wprowa-
dzi¢ poprawki do wykazu towarow (art. 142 pwp).

1.2. Badanie tzw. bezwzglednych przestanek odmowy
udzielenia prawa ochronnego

Urzad ocenia posiadanie przez oznaczenie zdolnosci odrézniajacej, a tak-
ze sprawdza inne przestanki wymienione w art. 129' pwp, ktére moga uza-
sadnia¢ wydanie decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego. W toku
postepowania Urzad dokonuje oceny zdolnosci odrézniajacej zgtoszonego
oznaczenia pod wzgledem realizacji podstawowej funkcji znaku towarowe-
go, ktora jest jego funkcja odrézniajaca. Tym samym nie zostanie udzielone
prawo ochronne na oznaczenia, ktére m.in. nie moga by¢ znakiem towaro-
wym, nie nadaja sie do odrézniania towardw, a takze sa sprzeczne z porzad-
kiem publicznym lub dobrymi obyczajami, posiadajg mylacy charakter czy tez
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s zgtoszone w ztej wierze. Bezwzgledng przestanka odmowy udzielenia pra-
wa ochronnego jest tez sprzecznos¢ regulaminu uzywania wspélnego znaku
towarowego i znaku towarowego gwarancyjnego z porzadkiem publicznym
lub dobrymi obyczajami.

2. PISMO INFORMACYJNE

Zgodnie z art. 145 ust. 3 pwp jezeli Urzad stwierdzi brak spetnienia ustawo-
wych warunkéw wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak to-
warowy, poinformuje zgfaszajacego o zebranych dowodach i okolicznosciach
mogacych $wiadczy¢ o istnieniu przeszkdd bezwzglednych oraz wyznaczy
odpowiedni termin na zajecie stanowiska. Po uptywie wyznaczonego termi-
nu Urzad, uwzgledniajac stanowisko zgtaszajacego oraz wszelkie inne oko-
licznosci w danej sprawie, wyda decyzje. Mozliwe jest bowiem, ze w wyniku
odpowiedzi zgtaszajacego badz ograniczenia wykazu towaréw i ustug Urzad
podzieli argumenty zgtaszajacego i wyda decyzje pozytywna. W przypadku
braku zajecia stanowiska przez zgtaszajacego w wyznaczonym terminie Urzad
podejmie decyzje na podstawie zebranych w sprawie materiatéw.

Jezeli wskazane przez Urzad przeszkody do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy, o ktérych mowa w art. 129" pwp, dotycza tylko niektérych
towaroéw i/lub ustug, wydana zostanie decyzja o odmowie udzielenia prawa
ochronnego tylko dla tych towardw i/lub ustug (art. 145 ust. 2 pwp). Natomiast
co do pozostatej czesci, dla ktérej nie wystepuja bezwzgledne przeszkody,
Urzad opublikuje zgtoszenie znaku w tym zakresie w BUP-ie.

3. PUBLIKACJA W BUP-IE

Jezeli Urzad stwierdzi, ze w konkretnej sprawie nie wystepuja bezwzgledne
przeszkody odmowy udzielenia prawa ochronnego, zgtoszenie znaku towa-
rowego jest publikowane w BUP-ie. Zgodnie z art. 146' ust. 1 pwp Urzad nie-
zwtocznie dokonuje ogtoszenia w ,Biuletynie Urzedu Patentowego” o zgto-
szeniu znaku towarowego, co do ktérego nie stwierdzono braku warunkéw
wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy z przy-
czyn, o ktérych mowa w art. 129" pwp. Tym samym, w zaleznosci od uznania
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posiadania przez znak towarowy zdolnosci rejestracyjnej, Urzad dokona ogto-
szenia o zgtoszeniu znaku towarowego w BUP-ie w catosci lub w czesci.

W sprawie zgtoszonego znaku towarowego Urzad publikuje nastepujace in-
formacje:

® numer zgtoszenia znaku towarowego,

e date zgtoszenia znaku towarowego,

e dane dotyczace pierwszenstwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy),
® wskazane przez zgtaszajacego klasy towarowe,

® okreslenie znaku towarowego,

e kategorie znaku towarowego lub prawa ochronnego, o ktére ubiega sie
zgtaszajacy, jezeli zgtoszenie dotyczy wspdlnego znaku towarowego,
wspdélnego znaku towarowego gwarancyjnego albo wspélnego prawa
ochronnego,

® nazwisko i imie lub nazwe zgtaszajacego, jego miejsce zamieszkania lub
siedzibe oraz kod kraju.

Jednoczesnie, jezeli Urzad na etapie badania bezwzglednych podstaw odmo-
wy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy uzna, ze przeszkody doty-
cza tylko czesci towaréw i/lub ustug, wyda decyzje o odmowie tylko w tym za-
kresie. Po uprawomocnieniu sie tej decyzji Urzad dokona ogtoszenia w BUP-ie
o zgtoszeniu znaku towarowego w pozostatym zakresie (art. 146" ust. 3 pwp).

4. ZAWIADOMIENIE O ZNAKACH KOLIZYJNYCH

Zgodnie z art. 146' ust. 6 pwp ,dla zgtoszenia znaku towarowego podlega-
jacego ogtoszeniu, Urzad sporzadza zawiadomienie o istnieniu identycznych
lub podobnych znakéw towarowych z wczesniejszym pierwszenstwem, prze-
znaczonych do oznaczania takich samych lub podobnych towaréw i przeka-
zuje je zgtaszajacemu”.

Pismo to zawiera wczesniej ujawnione identyczne lub podobne znaki towaro-
we, ktére dotyczg identycznych lub podobnych klas towaréw i ustug.
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Zawiadomienie sporzadza sie na podstawie badania przeprowadzonego
za pomoca specjalnie przygotowanych baz danych, a ostateczne wyniki
sg oceniane przez eksperta. W pismie wyszczegdlnione sa gtéwnie informacje
o wczesniejszych prawach, ktére mogg zosta¢ powotane przeciwko zgtoszeniu
znaku towarowego. Nalezy jednak podkresli¢, ze zawiadomienie to ma charak-
ter wyltacznie informacyjny i nie jest prawnie wigzace.

Jezeli natomiast Urzad nie stwierdzi istnienia wczesniejszych kolizyjnych zna-
kéw, zawiadomienie takie nie zostanie przestane zgtaszajgcemu. Niezaleznie
od powyzszego wobec zgtoszenia znaku towarowego moze zostaé wniesiony
sprzeciw. Zawiadomienie ma na celu jedynie umozliwienie wycofania zgtosze-
nia badz ograniczenia jego zakresu ochrony przed publikacja, aby zminimali-
zowac ryzyko nieudzielenia ochrony w przypadku ztozenia sprzeciwu.

Takie zawiadomienie zawiera informacje o:

zgtoszeniach z wczedniejsza datg zgtoszenia lub datg pierwszenstwa
wczesniejszg niz rozpatrywane zgtoszenie,

wczesniejszych zarejestrowanych znakach towarowych.

Podczas przygotowywania takiego zawiadomienia uwzglednia sie date do-
konania zgtoszenia, elementy stowne i graficzne znaku towarowego, a takze
klasy towaréw i ustug.

W odniesieniu do konkretnych towardéw i ustug znaku zgtoszonego badanie
odbywa sie na podstawie klas wedtug klasyfikacji nicejskiej, ktdre sa wskaza-
ne we wczesniej zarejestrowanych znakach. Poréwnywane sa towary i ustugi
nalezace do tej samej klasy, jak rowniez klas kolidujgcych lub towaréw i ustug
komplementarnych. Badanie ma na celu identyfikacje podobnych lub iden-
tycznych wczedniejszych znakéw zgtoszonych dla tych samych klas lub klas
zawierajacych podobne towary i/lub ustugi.

Urzad natomiast nie odmawia udzielenia prawa ochronnego w przypadku
znalezienia identycznych lub podobnych wczesniejszych znakéw towarowych.
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5. UWAGI OSOB TRZECICH

Osoby trzecie moga zgtaszac¢ uwagi dotyczace wystepowania bezwzglednych
podstaw odmowy udzielenia ochrony wskazanych w art. 129' pwp do momen-
tu wydania ostatecznej decyzji (art. 146' ust. 4 pwp). Osoba zgtaszajaca uwagi
nie przystepuje do postepowania w charakterze strony, a tym samym Urzad
nie powiadamia jej o podejmowanych czynnosciach. Ztozenie uwag przez oso-
be trzecia nie jest dziataniem formalnym, dlatego tez uwagi te nie sa wiazace,
a moga jedynie wskazywac na ewentualne przestanki odmowy udzielenia pra-
wa ochronnego, ktére Urzad powinien wzig¢ pod uwage.

Urzad informuje zgtaszajacego o ztozonych uwagach i przekazuje ich kopie.
W takim przypadku Urzad wyznaczy zgtaszajacemu termin na zajecie stano-
wiska w stosunku do ztozonych uwag, po czym bedzie kontynuowat poste-
powanie.

UWAGA!

Urzad moze ponownie ocenic istnienie bezwzglednych podstaw
odmowy udzielenia prawa ochronnego w dowolnym czasie przed
wydaniem ostatecznej decyzji, nawet po ogloszeniu o zgtoszeniu
w BUP-ie (art. 146" ust. 5 pwp). Moze sie tak zdarzy¢, w przypadku
gdy osoby trzecie przedtoza uwagi po publikacji w BUP-ie badz tez
sam Urzad dowie sie o istnieniu powaznych przeszkéd udzielenia
prawa ochronnego.




Rozdziat IlI

POSTEPOWANIE W SPRAWIE SPRZECIWU -
MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZACE
SPRZECIWU

Sprzeciw musi zostac¢ wniesiony do Urzedu Patentowego RP na pismie w termi-
nie trzech miesiecy od daty ogtoszenia o zgtoszeniu kwestionowanego znaku
towarowego w ,Biuletynie Urzedu Patentowego”. Termin ten nie podlega przy-
wréceniu. Oznacza to, ze do przedmiotowego terminu nie mozna zastosowac
instytucji przywréocenia terminu przewidzianejw art. 58159 kpa. Instytucja tama
bowiem stuzy¢ przede wszystkim usunieciu ujemnych nastepstw procesowych,
wyniktych w nastepstwie uchybienia terminéw procesowych, a nie materialno-
prawnych [por. wyrok WSA z dnia 13 grudnia 2017 r., VI SA/Wa 1997/171.

Od sprzeciwu nalezy wnies¢ optate w wysokosci okreslonej w rozporzadzeniu
Rady Ministrow w sprawie optat zwigzanych z ochrong wynalazkéw, wzoréw
uzytkowych, wzoréw przemystowych, znakéw towarowych, oznaczen geogra-
ficznych i topografii ukladéw scalonych.

Sprzeciw powinien zawierac:
® oznaczenie stron,
e wskazanie podstawy faktycznej i prawnej wraz z uzasadnieniem,

® okreslenie zakresu sprzeciwu,

® podpis wnoszacego sprzeciw.

1. OZNACZENIE STRON

Stronami postepowania w sprawie sprzeciwu s zgtaszajacy i wnoszacy sprzeciw.
Dla okreslenia tozsamosci osoby wnoszacej sprzeciw konieczne jest wskazanie:

® nazwy oraz siedziby — w przypadu osoby prawnej,

@ imienia i nazwiska oraz adresu — w przypadku osoby fizyczne;j.
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Sprzeciw moze wnies¢ uprawniony do wczesniejszego znaku towarowego
(indywidualnego, wspodlnego znaku towarowego, znaku gwarancyjnego) lub
uprawniony z wcze$niejszego prawa osobistego lub majatkowego, a takze
podmioty uprawnione do wykonywania praw wynikajacych z chronionej na-
zwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego.

Sprzeciw moze wnie$¢ takze uprawniony do zgtoszenia znaku towarowego
z wczedniejszym pierwszenstwem, jednak pod warunkiem uzyskania prawa
ochronnego na ten znak.

Uwaga!

Urzad zawiesza postepowanie w sprawie sprzeciwu opartego
na zgtoszeniu znaku towarowego do czasu prawomocnego zakon-
czenia postepowania o udzielenie prawa ochronnego na ten znak.

Sprzeciw moze by¢ ztozony przez wiecej niz jedng osobe jedynie w dwdch
przypadkach:

® gdy sg wspotwilascicielami wezesniejszego znaku lub prawa,

® gdy sprzeciw wnoszony jest przez wiasciciela lub wspétwiasciciela
wczesniejszego znaku lub prawa wraz z licencjobiorcg (licencjobiorca-
mi) wczesniejszego znaku lub prawa.

Mozliwe jest jednakze wniesienie wiecej niz jednego sprzeciwu do jednego
zgtoszenia [szerzej o mozliwosci sktadania wielu sprzeciwéw zob. rozdziat VII].

Urzad wzywa osoby wnoszace sprzeciw do przedtozenia odpowiednich dokumen-
téw wskazujacych na powigzanie pomiedzy nimi (wspotwiasnosci lub relacji wias-
ciciel-licencjobiorca) lub do wyznaczenia jednej osoby jako wnoszacego sprzeciw.

W sytuacji gdy wczesniejszy znak lub prawo jest przedmiotem wspétwiasno-
sci kilku oséb, sprzeciw moze by¢ wniesiony przez wszystkich lub niektérych
wspotwiascicieli.

Osoba wnoszaca sprzeciw moze wyznaczy¢ petnomocnika.
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2. WSKAZANIE PODSTAWY FAKTYCZNEJ | PRAWNEJ
WRAZ Z UZASADNIENIEM

Wskazanie i uzasadnienie podstawy prawnej powinno zawiera¢ okreslenie
konkretnej podstawy prawnej najlepiej z przytoczeniem przepisu prawa oraz
wyjasnieniem, dlaczego przepis ten znajduje zastosowanie na tle konkretnego
stanu faktycznego i materiatu dowodowego.

Wskazanie i uzasadnienie podstawy faktycznej powinno zawiera¢ przyto-
czenie wszystkich istotnych okolicznosci faktycznych sprawy oraz dowodéw
na ich potwierdzenie.

Zgodnie z przepisem art. 152%° pwp Urzad rozpatruje sprzeciw w jego grani-
cach i jest zwigzany podstawa prawna wskazang przez wnoszacego sprzeciw.
Oznacza to, ze minimalnym wymogiem formalnym sprzeciwu jest wskazanie
w nim podstawy prawnej, na ktérej jest oparty. Po uptywie trzymiesiecznego
terminu na wniesienie sprzeciwu nie jest juz dopuszczalne rozszerzenie jego
podstawy prawnej [por. wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2015 r., Il GSK 1983/13].

3. OKRESLENIE ZAKRESU SPRZECIWU

We whniosku nalezy wskazac¢ towary i ustugi, ktére sa objete zakresem sprze-
ciwu. Zakres sprzeciwu jest poprawnie okreslony, jesli zostaty wskazane
konkretne towary lub ustugi objete zakresem szerszego terminu uzytego
w spornym zgtoszonym znaku towarowym, np. sprzeciw dotyczy ,butéw
skorzanych”, a zgtoszenie — ,butéw”. W takim przypadku spornymi towarami
s jedynie ,buty skérzane”.

Osoba wnoszaca sprzeciw, ktéra wskaze, ze sprzeciw dotyczy tylko niektd-
rych towardw i ustug objetych zgtoszeniem, powinna sporzadzi¢ wykaz za-
wierajacy ich jasne i precyzyjne okreslenia. Jezeli tego nie uczyni, Urzad
wzywa do nadestania takiego brakujacego wykazu pod rygorem umorzenia
postepowania. Jesli w odpowiedzi na ww. wezwanie Urzedu osoba wnoszaca
sprzeciw wskazuje, ze sg to wszystkie towary i ustugi objete spornym zgto-
szeniem, wéwczas Urzad nie uznaje takiego wskazania towaréw lub ustug
za poprawne i w konsekwencji umarza postepowanie w sprawie sprzeciwu.
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Jezeli bowiem w sprzeciwie wnoszacy wskazat, ze sprzeciw dotyczy tylko nie-
ktérych towaréw i ustug, to tym samym ograniczyt zakres sprzeciwu, ktéry
nie moze by¢ dalej rozszerzony.

4. PODPIS WNOSZACEGO SPRZECIW

Brak podpisu pod sprzeciwem stanowi brak formalny, ktéry podlega usunie-
ciu i nie ma znaczenia, czy pismo sporzadzita sama strona, czy profesjonalista
uprawniony do ztozenia pisma na podstawie udzielonego mu petnomocni-
ctwa (np. rzecznik patentowy, adwokat, radca prawny). Nie istnieja bowiem
jakiekolwiek podstawy prawne, ktére wptywaja na rozréznienie podmiotow
wnoszacych pisma procesowe, bez wzgledu na to, czy korzystaja z profesjonal-
nej pomocy w sprawie, czy tez wystepuja osobiscie.

Urzad wzywa wnoszacego sprzeciw do usuniecia braku formalnego w postaci
braku podpisu. Uzupetnienie podpisu z zachowaniem ustawowego terminu
wskazanego w wezwaniu powoduje, ze Urzad uznaje, iz sprzeciw zostat wnie-
siony w dacie jego ztozenia, nie za$ w dacie, w ktérej nastapito usuniecie przed-
miotowego braku.

UWAGA!

! . Sprzeciw oraz wszystkie inne pisma wnosi si¢ wraz z ich odpisami

~%__.  dlastrony przeciwnej. Materialy i dokumenty sporzadzone w jezy-
ku obcym wnosi sie wraz z ich ttumaczeniem na jezyk polski.

Odpisem pisma moze by¢ jego kserokopia, a wiec dokument odpowiadaja-
cy tresci ztozonego pisma bez koniecznosci poswiadczenia go za zgodnos¢
z oryginatem [zob. postanowienie NSA z dnia 11 stycznia 2019 r., | OZ 1235/18
(numer 1874030); postanowienie NSA z dnia 4 kwietnia 2019 r., | OZ 310/19
(numer 1894414)].

Odpisy pisma wniesionego drogg elektroniczng powinny zosta¢ doreczone
do Urzedu w wersji papierowej w przypadku, gdy druga strona postepowania
prowadzi korespondencje drogg papierowa.
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Urzad nie wymaga ttumaczenia catego tekstu. Strona powinna przedstawi¢
tlumaczenie tego fragmentu, z ktérego wynikaja informacje powotane przez
strone [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 grudnia 2017 r., VISA/Wa 910/17].
Dowdéd w sprawie bedzie stanowic¢ jedynie przettumaczony fragment doku-
mentu lub materiatu sporzagdzonego w jezyku polskim.

UWAGA!

Urzad Patentowy zwigzany jest wnioskiem i podstawa prawna
wskazang przez wnoszacego sprzeciw (art. 1522° pwp). Oznacza
to, ze to wniosek strony wnoszacej sprzeciw stanowi wyznacznik
granic postepowania w sprawie sprzeciwu [por. wyrok NSA z dnia
27 sierpnia 2014 r., Il GSK 873/13] i organ nie moze wykroczy¢
poza zakres zadania okreslonego w sprzeciwie. Przepis ten nie stoi
jednak na przeszkodzie, by Urzad Patentowy uwzglednit zadanie
strony jedynie w czesci [por. wyrok NSA z dnia 20 lipca 2011 r.,
11 GSK 647/101].




Rozdziat IV

BADANIE PRZEZ URZAD PATENTOWY RP
DOPUSZCZALNOSCI SPRZECIWU

Przewidziane w ustawie pwp braki w zakresie dopuszczalnosci sprzeciwéw
mozna podzieli¢ na dwie kategorie:

® braki skutkujace pozostawieniem sprzeciwu bez rozpoznania,

e braki formalne mozliwe do usuniecia w wyznaczonym przez Urzad ter-
minie.

1. POZOSTAWIENIE SPRZECIWU BEZ ROZPOZNANIA

Zgodnie z art. 152" ust. 6 pwp Urzad Patentowy pozostawia bez rozpoznania
sprzeciw, ktoéry:

® zostat wniesiony po uptywie terminu;

® nie wskazuje zgtoszenia znaku towarowego, wobec ktérego jest wno-
szony;

® nie wskazuje wczesniejszego prawa.

1.1. Sprzeciw zostat wniesiony po uptywie terminu

Urzad pozostawia sprzeciw bez rozpoznania, gdy zostat wniesiony po uptywie
trzech miesiecy od daty ogtoszenia w BUP-ie informacji o zgtoszeniu znaku to-
warowego, wobec ktérego zostat on wniesiony. Termin ten nie podlega przy-
wrdceniu.

W przypadku przedwczesnego whniesienia sprzeciwu Urzad poinformuje wnio-
skodawce, ze sprzeciw zostanie uznany za ztozony w pierwszym dniu, w ktérym
jego wniesienie stanie sie mozliwe, tj. nastepnego dnia po publikacji zgtoszenia
w BUP-ie. Urzad, informujgc wnoszacego sprzeciw o tym fakcie, jednoczesnie
wyznacza mu termin na wypowiedzenie sie w przedmiotowym zakresie.
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1.2. Sprzeciw nie wskazuje zgtoszenia znaku towarowego,
wobec ktérego jest wnoszony

Ustawa pwp nie reguluje wprost zakresu informacji niezbednych dla ustalenia
znaku towarowego bedacego przedmiotem sprzeciwu. Zasadniczo wskazanie
znaku zgtoszonego, wobec ktérego wnoszony jest sprzeciw, powinno zawierac:

® przedstawienie znaku towarowego, wobec ktérego wnoszony jest
sprzeciw, np. stowno-graficzny znak towarowy ,ORLEN";

® numer zgtoszenia tego znaku, np. Z.120120;
® nazwe zgtaszajacego.

Niemniej sprzeciw bedzie skutecznie ztozony, gdy zawiera jakiekolwiek in-
formacje pozwalajace Urzedowi Patentowemu na identyfikacje zgtoszenia
na podstawie posiadanych przez Urzad materiatéw.

Jedli na przyktad wskazany numer zgtoszenia znaku, wobec ktérego wptynat
sprzeciw, albo nazwa znaku nie odpowiadajg wskazanej nazwie zgtaszajacego,
Urzad decyduje, czy mozna w pewien sposéb ustali¢, o ktére zgtoszenie znaku
towarowego chodzi. Wskazanie w sprzeciwie daty publikacji w BUP-ie spor-
nego znaku nie jest obligatoryjnym elementem sprzeciwu, a jedynie pomaga
w ustaleniu znaku, wobec ktérego ztozony zostat sprzeciw.

Sprzeciw moze dotyczy¢ tylko jednego zgtoszenia - jesli odnosi sie do wiecej
niz jednego zgtoszenia, Urzad pozostawia go bez rozpoznania.

1.3. Sprzeciw nie wskazuje wczesniejszego prawa

Sprzeciw moze opierac sie na pieciu rodzajach wczesniejszych praw:

® znakach towarowych zgtoszonych lub zarejestrowanych w jednym
z trzech systeméw: krajowym, miedzynarodowym lub unijnym dla tych
samych lub podobnych towaréw;

® znakach towarowych zgtoszonych lub zarejestrowanych, ktére ciesza
sie renoma w jednym z wyzej wymienionych systemow;

® znakach powszechnie znanych;
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prawach osobistych lub majatkowych oséb trzecich;

prawach wynikajacych z chronionej nazwy pochodzenia lub chronione-
go oznaczenia geograficznego.

Wskazanie wczesniejszych praw powinno zawierac przede wszystkim:

numer rejestracji lub zgtoszenia;

wskazanie, ze wczesdniejszy znak towarowy jest przedmiotem rejestra-
¢ji lub zgtoszenia, w postaci np. dofaczonego do sprzeciwu Swiade-
ctwa z rejestracji, wyciggu z rejestru, wydruku z oficjalnej bazy Urzedu,
WIPO lub EUIPO. Z dokumentéw przedstawionych przez wnoszacego
sprzeciw musi niewatpliwie wynikac istnienie wczesniejszego prawa
oraz jego zakres. W zwigzku z tym wyciagi z baz danych sa przyjmowa-
ne jedynie, jesli pochodzg z oficjalnych baz danych. Nie akceptuje sie
wyciagéw z komercyjnych baz danych, nawet jesli zawierajg dokfadnie
te same informacje, co wyciagi urzedowe.

W przypadku znaku renomowanego nalezy wskazac¢ miejsca, w ktérych znak
cieszy sie renoma, oraz towary lub ustugi, w stosunku do ktérych znak wyka-
zuje renome - jest to jednak wzgledny warunek dopuszczalnosci sprzeciwu
i moze by¢ uzupetniony przez wnoszacego sprzeciw na wezwanie Urzedu.

W przypadku znaku powszechnie znanego nalezy dofaczy¢ przedstawienie
znaku w postaci uzywanej i powotanej jako powszechnie znana.

W przypadku wczesniejszych praw osobistych lub majatkowych oséb trzecich
nalezy wskaza¢ rodzaj lub przedmiot prawa, np. firma, utwér, wczesniejszy
wzér przemystowy. Nie sg akceptowane ogdlnikowe okreslenia typu ,prawo
zwyczajowe” czy ,nieuczciwa konkurencja” bez wskazania konkretnego prawa
podmiotowego.

JesliUrzad nie moze ustali¢ zgtoszenia znaku, wobec ktérego wptynat sprzeciw,
oraz wczesniejszego prawa, na ktérym on sie opiera, takie braki moze usunac
jedynie osoba wnoszaca sprzeciw z wiasnej inicjatywy w trakcie trzymiesiecz-
nego terminu na wniesienie sprzeciwu. W przeciwnym razie Urzad w drodze
postanowienia pozostawia sprzeciw bez rozpoznania.
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UWAGA!

Urzad nie wzywa wnioskodawcy do uzupetnienia ww. brakéw.

2. BRAKI FORMALNE MOZLIWE DO USUNIECIA
W WYZNACZONYM PRZEZ URZAD TERMINIE

Przyktadem brakéw formalnych mozliwych do usuniecia w wyznaczonym
przez Urzad terminie sa:

brak wskazania zakresu sprzeciwu,

brak podpisu pod sprzeciwem,

brak optaty za sprzeciw,

brak dokumentu petnomocnictwa,

brak odpisu sprzeciwu dla strony przeciwnej,

brak ttumaczenia dokumentu w jezyku obcym lub jego fragmentu.

Jezeli sprzeciw nie spetnia wymogow formalnych, Urzad Patentowy wezwie
wnoszacego sprzeciw do usuniecia brakéw w wyznaczonym terminie, pod ry-
gorem umorzeniem postepowania.




RozdziatV

TERMINY W POSTEPOWANIU W SPRAWIE
SPRZECIWU

W toku postepowania w sprawie sprzeciwu stosuje sie, zgodnie z odestaniem
art. 1522 pwp, terminy okreslone w przepisie art. 242 ust. 1 i 2 pwp. Przed-
miotowy przepis stanowi, ze Urzad w toku postepowania wyznacza stronom
do dokonania okreslonych czynnosci terminy nie krétsze niz:

® 1 miesigc, gdy strona ma miejsce zamieszkania lub siedzibe na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej;

® 2 miesigce, gdy strona ma miejsce zamieszkania lub siedzibe za granica.

Terminy te sg terminami minimalnymi i Urzad moze w uzasadnionych przypad-
kach wyznaczy¢ termin dtuzszy, lecz nie wiecej niz o trzy miesigce. Urzad, wyzna-
czajac dtuzsze terminy, kieruje sie przede wszystkim stopniem skomplikowania
sprawy i czasochtonnoscia czynnosci niezbednych do wykonania przez strone.

UWAGA!

W toku postepowania w sprawie sprzeciwu nie znajduje zastoso-
wania przepis art. 242 ust. 3 pwp, ktory przewiduje mozliwos¢ do-
konania danej czynnosci przez strone w ciaqgu dodatkowego dwu-
miesiecznego terminu, jesli strona zawiadomi Urzad Patentowy
na pismie o przyczynach niedochowania terminu.

Natomiast zgodnie z art. 253 ust. 1 pwp, do ktérego odsyta réwniez przepis
art. 152% pwp, do postepowania w sprawie sprzeciwu nie stosuje sie przepisow
kpa o terminach zatatwienia sprawy, analogicznie jak ma to miejsce w przy-
padku postepowania zgtoszeniowego i rejestrowego.

Niedotrzymanie terminu wskazanego przez Urzad skutkuje pominieciem w toku
postepowania sprzeciwowego wszystkich dokumentéw, uwag i dowoddéw zto-
zonych po tym terminie (art. 152" ust. 8 pwp) albo umorzeniem postepowania.
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UGODOWE ROZSTRZYGNIECIE SPORU

Po wniesieniu sprzeciwu Urzad sprawdza dopuszczalnos¢ wniosku, tzn. bada,
czy wniosek spetnia podstawowe wymogi formalne. W przypadku wykrycia
brakéw, ktére mozna uzupetni¢, do strony wnoszacej sprzeciw wystosowane
zostaje odpowiednie wezwanie.

Nastepnie, zgodnie z art. 152" ust. 1 pwp, Urzad niezwlocznie zawiadamia
zgfaszajacego o whniesieniu sprzeciwu oraz informuje strony postepowania
o mozliwosci ugodowego rozstrzygniecia sporu w terminie dwdch miesiecy
od dnia doreczenia informacji.

1. CZAS NA UGODOWE ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY

Zgodnie z art. 152" ust. 1 pwp Urzad niezwtocznie powiadamia zgtaszajacego
znak towarowy o wniesionym sprzeciwie, a takze informuje o mozliwosci ugo-
dowego zafatwienia sprawy w terminie dwéch miesiecy od dnia doreczenia
informacji. W przypadku gdy data doreczenia bedzie inna dla kazdej ze stron,
dwumiesieczny termin liczy sie od dnia doreczenia tej informacji stronie, ktéra
otrzymata ja najpozniej. W tym momencie rozpoczyna sie trwajacy dwa mie-
sigce okres, w ktérego trakcie strony moga kontaktowac sie ze sobg w celu
zawarcia ugody. Jest to tzw. etap ugodowy w postepowaniu w sprawie sprze-
ciwu, ktéry ma na celu rozwigzac wszelkie spory bez potrzeby przechodzenia
petnej procedury prawnej. Daje on stronom czas na rozstrzygniecie sporu po-
lubownie bez dalszego przedtuzania postepowania.

Etap ugodowy w postepowaniu w sprawie sprzeciwu konczy sie po dwéch
miesigcach od dnia doreczenia informacji o mozliwosci zawarcia ugody i po-
przedza etap postepowania spornego (w ktérym udziat biora strona wno-
szaca sprzeciw i zgtaszajacy). Niemniej, zgodnie z art. 152 ust. 2 pwp, okres
ugodowy moze by¢ przedtuzony do szesciu miesiecy (o cztery miesiace)
od daty rozpoczecia okresu na zawarcie ugody. Przedtuzenie moze nastapic
tylko raz na zgodny wniosek stron. Takie postepowanie pozwoli na unikniecie
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ciagtego przedtuzania postepowania, a jednoczesnie zapewni wystarczajacy
czas na osiggniecie porozumienia lub podjecie decyzji w sprawie kontynuacji
postepowania przed Urzedem.

Przedtuzenie okresu na zawarcie ugody wymaga ztozenia wniosku, ktéry musi
by¢:

® podpisany przez obie strony; moze zosta¢ ztozony w postaci jednego
wspoélnego wniosku lub dwéch oddzielnych (wniosek ten nie wymaga
uzasadnienia);

® sporzadzony w jezyku polskim; w przypadku dokumentu sporzadzo-
nego w jezyku obcym niezbedne jest jednoczesnie przedtozenie jego
ttumaczenia na jezyk polski;

e ztozony przed uptywem dwumiesiecznego terminu na zawarcie ugody.

Brak zawarcia porozumienia w wyznaczonym terminie nie przekresla jednak
mozliwosci prowadzenia dalszych negocjacji pomiedzy stronami réwnolegle
do postepowania przed Urzedem. Jezeli jednak strony potrzebujg wiecej czasu
na zawarcie ugody, a nie ztozyty wniosku o przedtuzenie terminu, mozliwe jest
ztozenie wniosku o zawieszenie postepowania, ktére moze pozwoli¢ na znale-
zienie odpowiedniego rozwigzania.

2. POSTEPOWANIE UGODOWE

Przed uptywem dwumiesiecznego terminu biegnacego od dnia doreczenia
informacji o mozliwosci zawarcia ugody (lub tez przed koricem przedtuzonego
terminu w przypadku ztozenia wniosku), nalezy poinformowac Urzad o wyni-
ku postepowania ugodowego.

UWAGA!

Ugoda powinna zawiera¢ doktadng informacje na temat osiagnie-
tego porozumienia, np. o wycofaniu sprzeciwu, oraz wskazywag,
jakiego rodzaju rozstrzygniecie oczekiwane jest przez strony.
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3. WYNIKPOSTEPOWANIA UGODOWEGO

Najczestszymi rezultatami zawarcia ugody moga by¢:

e wycofanie lub ograniczenie zgtoszenia w zakresie sprzeciwu,
® wycofanie sprzeciwu w catosci,
® wycofanie lub ograniczenie zgtoszenia w czesci,

® wycofanie sprzeciwu w czesci.

3.1. Wycofanie lub ograniczenie zgtoszenia
w zakresie sprzeciwu

Jezeli ugoda opiera sie na ograniczeniu wykazu towaréw i ustug zgtoszenia
znaku towarowego poprzez wykluczenie tych, ktérych dotyczy sprzeciw, lub
jezeli zgtoszenie znaku towarowego zostato wycofane, postepowanie zgtosze-
niowe zostaje umorzone. Tym samym postepowanie w sprawie sprzeciwu sta-
je sie bezprzedmiotowe, a Urzad umarza to postepowanie, informujgc o tym
obie strony.

3.2. Wycofanie sprzeciwu w catosci

Wnoszacy sprzeciw moze w kazdym momencie postepowania wycofaé swoj
sprzeciw. Rezygnacja z postepowania w sprawie sprzeciwu musi by¢ wyrazna
i bezwarunkowa. Jezeli w wyniku ugody wnioskodawca zdecyduje sie na wy-
cofanie wniosku, Urzad umorzy postepowanie w sprawie sprzeciwu.

3.3. Przypadki szczegélne
Powyzej wskazano najczestsze wyniki zawarcia porozumienia. Niemniej moz-

liwe sa réwniez inne sytuacje wystepujace na etapie postepowania w sprawie
sprzeciwu, ktére beda wywotywac odmienny sposéb procedowania.
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3.3.1. Wycofanie lub ograniczenie zgtoszenia w czesci

Jezeli ograniczenie dotyczy tylko czesci towaréw, Urzad po umorzeniu poste-
powania zgtoszeniowego w czesci wzywa wnoszacego sprzeciw do wyjasnie-
nia, czy i w jakim zakresie podtrzymuje swdj sprzeciw. W zaleznosci od tego
wyjasnienia, Urzad Patentowy umarza sprzeciw lub kontynuuje postepowanie
w sprawie.

Przyktad

Sprzeciw zostat wniesiony w odniesieniu do catej klasy 25: nakrycia gtowy,
obuwie, odziez. Zgtaszajacy ograniczyt wykaz, pozostawiajac w klasie 25 jedy-
nie nakrycia gtowy. W tym przypadku Urzad poinformuje wnoszacego sprze-
ciw o zmianie wykazu i wyznacza jednoczesnie termin na zajecie stanowiska
co do przedmiotowego ograniczenia.

Jezeli natomiast ograniczenie dotyczy tylko tej czesci, ktéra nie jest objeta za-
kresem sprzeciwu, a Urzad stwierdzi, ze ograniczenie to nie wptywa na wynik
postepowania w sprawie sprzeciwu, postepowanie bedzie kontynuowane.

Przyktad

Znak zostat zgtoszony dla klas 23, 24 i 25. Sprzeciw zostat wniesiony w odniesie-
niu do klas 23 i 24. Zgtaszajacy ograniczyt wykaz, wykreslajac klase 25. W takim
przypadku ograniczenie wykazu nie bedzie miato wptywu na postepowanie
w sprawie sprzeciwu i Urzad bedzie kontynuowat postepowanie.

3.3.2. Wycofanie sprzeciwu w czesci

Jezeli sprzeciw zostanie wycofany w catosci przed uptywem okresu ugodo-
wego lub po jego uptywie, postepowanie w sprawie sprzeciwu staje sie bez-
przedmiotowe, a Urzad umarza postepowanie i informuje o tym obie strony.
Jezeli natomiast sprzeciw zostanie wycofany tylko w zakresie czesci towaréw

i/lub ustug, Urzad umorzy postepowanie w tej czesci, a w pozostatym zakresie
oddali sprzeciw badz tez uzna go za zasadny.
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Jezeli etap ugodowy w postepowaniu w sprawie sprzeciwu sie zakonczyt,
a strony nie osiaggnety porozumienia, postepowanie przechodzi do kolejnego
etapu. Urzad Patentowy wezwie wéwczas zgtaszajacego do udzielenia odpo-
wiedzi na sprzeciw w wyznaczonym terminie.




Rozdziat VII

WYMIANA PISMW POSTEPOWANIU
W SPRAWIE SPRZECIWU

1. SPRZECIW

Postepowanie w sprawie sprzeciwu rozpoczyna sie z chwilg wniesienia sprze-
ciwu, a stronami tego postepowania sg wznoszacy sprzeciw oraz zgtaszajacy.
Do rozpatrzenia sprzeciwu Prezes Urzedu Patentowego RP wyznacza eksperta.
W pierwszej kolejnosci sprzeciw jest sprawdzany pod katem jego zgodnosci
zwymogami formalnymi. Po zbadaniu jego dopuszczalnosci Urzad niezwtocz-
nie zawiadamia zgfaszajacego o wniesieniu sprzeciwu orazinformuje strony po-
stepowania o mozliwosci ugodowego rozstrzygniecia sporu [zob. rozdziat VI -
Ugodowe rozstrzygniecie sporul.

Po uptywie okresu ugodowego rozpoczyna sie kolejny etap postepowania.

1.1. Odpowiedz zgtaszajacego na sprzeciw

Po bezskutecznym uptywie terminu na ugodowe rozstrzygniecie sprawy
Urzad wzywa zgtaszajacego do ztozenia odpowiedzi na sprzeciw w wyznaczo-
nym terminie [w sprawie wyznaczania terminéw zob. rozdziat Ill].

Zgtaszajacy, w odpowiedzi na wezwanie Urzedu do udzielenia odpowiedzi
na sprzeciw, przedstawia zarzuty oraz dowody na ich poparcie, ktére w jego
ocenie przekonaja Urzad do oddalenia sprzeciwu.

Nalezy w szczegdlnosci podkresli¢, ze jedynie w odpowiedzi na sprzeciw zgfa-
szajacy moze podnies¢ zarzut nieuzywania wcze$niejszego znaku i zazadac
przedstawienia dowodéw na jego uzywanie [zob. rozdziat VI]. Jesli zgtasza-
jacy nie zakwestionuje faktu uzywania wczesniejszego znaku towarowego,
traci on mozliwos¢ powotywania sie na te okoliczno$¢ na etapie p6zniejszym
(prekluzja w zakresie zarzutu nieuzywania wczesniejszego znaku).

70




ROZDZIAL VI
WYMIANA PISM W POSTEPOWANIU W SPRAWIE SPRZECIWU

1.2. Odpowiedz wnoszacego sprzeciw - uzupetnienie
sprzeciwu - replika

Urzad przekazuje wnoszacemu sprzeciw odpowiedz na sprzeciw oraz wyzna-
cza mu termin na zajecie stanowiska i uzupetnienie dowodéw.

W tym terminie wnoszacy sprzeciw zobowigzany jest do:

® wyczerpujacego wypowiedzenia sie na temat wszystkich okolicznosci
podniesionych przez zgtaszajacego;

® przedstawienia wszystkich dowodéw na poparcie okolicznosci przywo-
tanych wczesniej w sprzeciwie, tj. w szczegélnosci dowodéw istnienia
i posiadania uprawnien do wczesniejszych praw bedacych podstawg
sprzeciwu, ewentualnie dowodéw na zwiekszona rozpoznawalnos¢
wczesniejszych znakéw, dowoddéw renomy, powszechnej znajomosci
znakéw itd.

Brak przedstawienia ww. dowodéw oraz odniesienia sie do zarzutéw zgta-
szajagcego w terminie wyznaczonym przez Urzad skutkuje utratg mozliwosci
ich wskazania na dalszych etapach postepowania.

Ponadto nalezy podkredli¢, ze w momencie uzupetnienia sprzeciwu nie jest
juz mozliwe powotanie sie na dodatkowe wczesniejsze prawa, ktére nie byty
podniesione w trzymiesiecznym terminie przewidzianym na ztozenie sprzeciwu.

1.3. Odpowiedz zgtaszajacego na stanowisko wnoszacego
sprzeciw - duplika

Jezeli wnoszacy sprzeciw zajmie stanowisko w wyznaczonym terminie, Urzad
przekazuje je zgfaszajacemu, ktdéry réwniez ma prawo wypowiedzenia sie
w stosunku do przekazanego mu przez Urzad materiatu. Na tym etapie po-
stepowania zarzuty wskazywane przez zgtaszajgcego moga dotyczy¢ jednak
tylko dodatkowych materiatéw i twierdzen, ktére stanowity uzupetnienie
sprzeciwu.
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2. DODATKOWA WYMIANA KORESPONDENCJI

Zapewne w niektorych przypadkach wskazana bedzie dodatkowa wymia-
na korespondencji. Wéwczas Urzad moze wezwac strone postepowania
do przedstawienia w wyznaczonym terminie stanowiska dotyczacego ma-
teriatdw przedstawionych przez druga strone lub Urzad. Taka sytuacja moze
mie¢ miejsce, gdy np. sprawa dotyczy bardzo ztozonych kwestii lub gdy oso-
ba wnoszaca sprzeciw podniosta nowe twierdzenia lub dowody, ktére zostaty
dopuszczone do postepowania. Nalezy bowiem pamieta¢, ze postepowanie
w sprawie sprzeciwu powinno by¢ prowadzone tak, aby czyni¢ zados¢ zasa-
dzie réwnego traktowania stron i umozliwi¢ im wypowiedzenie sie co do no-
wych okolicznosci powotanych przez strone przeciwna.

3. ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Gdy strony przedstawig swoje stanowiska, mozliwe jest podjecie decyzji
co do istoty sprawy. Urzad rozpatruje sprzeciw w jego granicach i jest zwigza-
ny podstawa prawng wskazang przez wnoszacego sprzeciw. Po rozpatrzeniu
sprzeciwu Urzad wydaje decyzje o oddaleniu sprzeciwu lub uznaniu go za za-
sadny w catosci lub w czesci. Od przedmiotowej decyzji stronom stuzy wniosek
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

Mozliwe jest, ze jedna ze stron nie skorzysta z przystugujacego jej uprawnienia
do zajecia stanowiska. Bedzie to niewatpliwie miato wptyw na cate postepo-
wanie. Jezeli bowiem zgtaszajacy nie ztozy w terminie odpowiedzi na sprzeciw,
to co do zasady, straci on bezpowrotnie mozliwos$¢ podnoszenia korzystnych
dla siebie okolicznosci faktycznych. Z drugiej strony jednak brak stanowiska
zgtaszajgcego nie moze de facto pozbawi¢ wnoszacego sprzeciw mozliwosci
udowodnienia swoich racji. Dlatego tez, chociaz uzupetnienie sprzeciwu zwig-
zane jest zwykle z odniesieniem sie do odpowiedzi na sprzeciw wniesionej
przez zgfaszajacego, w takich sytuacjach nalezy przyja¢, ze wnoszacy sprze-
ciw bedzie wezwany do uzupetnienia sprzeciwu pomimo braku odpowiedzi
na sprzeciw. Pamieta¢ bowiem nalezy, ze prekluzja dowodowa nie obejmuje
whniosku sprzeciwowego [szerzej: rozdziat VI, podrozdziat 4]. Jezeli wiec wno-
szacy sprzeciw do sprzeciwu nie zataczy wszystkich dowodoéw niezbednych
do dowodzenia swoich twierdzen, to bedzie on wezwany do uzupetnienia
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sprzeciwu. Zawsze bedzie wiec mozliwos¢ przedstawienia, juz po wniesieniu
sprzeciwu, dowodoéw, np. na renome wczesniejszego znaku, jego powszechna
znajomos¢ czy inne okolicznosci wymagajace dalszego dowodzenia.

Mozna jednak przyja¢, ze zdarzy¢ sie moga sytuacje, w ktérych nie bedzie
koniecznosci wzywania o uzupetnienie sprzeciwu. Jezeli bowiem do sprzeci-
wu dotaczone beda dowody, zgtaszajacy nie ztozy odpowiedzi na sprzeciw,
a do uznania sprzeciwu za zasadny w sposéb oczywisty wystarcza dowody za-
tgczone w sprzeciwie, Urzad bedzie mégt bez wzywania o uzupetnienie sprze-
ciwu przystapi¢ do rozstrzygania.

Wreszcie nalezy podkresli¢, ze co do zasady przedstawiona powyzej wymiana
pism wyczerpuje postepowanie dowodowe. Wszystkie okolicznosci przedsta-
wione w terminach wyznaczonych przez Urzad stanowig podstawe orzekania
Urzedu. Gdyby jednak ktéras ze stron nie byta zadowolona z rozstrzygnie-
cia i zdecydowata sie na ztozenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,
we whniosku tym nie moze ona juz, co do zasady, powotac sie na zadne nowe
okolicznosci i dowody. Regut jest wiec, ze podczas ponownego rozpatrywa-
nia sprawy postepowanie dowodowe nie jest juz prowadzone. Kolegium orze-
ka na podstawie stanu faktycznego ustalonego przez eksperta rozstrzygaja-
cego sprzeciw. Wyjatkiem w tym zakresie jest pojawienie sie dowodoéw, ktére
nie mogty by¢ wczedniej powotane, oraz takich, ktérych potrzeba powotania
wynikata pdzniej. Za taka podzniejsza potrzebe nie moze by¢ jednak uznane
wydanie decyzji niekorzystnej dla strony. Z catg pewnoscig sama negatywna
decyzja nie otwiera stronom mozliwosci ponownego dowodzenia swoich ra-
¢ji. Wyjatki przetamujace prekluzje nalezy bowiem stosowac bardzo ostroznie.
Nieuzasadnione dopuszczenie materiatu dowodowego moze bowiem stano-
wic istotne naruszenie praw drugiej strony.

4. PREKLUZJA DOWODOWA

W przepisie art. 152" ust. 8 pwp wprowadzona zostata prekluzja dowodowa.
Przepis ten stanowi bowiem, ze Urzad pomija twierdzenia i dowody niezgto-
szone w wyznaczonym terminie, chyba Ze strona wykaze, ze ich powotfanie
nie byto mozliwe albo potrzeba ich powotania wynikfa pézniej. Taka regula-
cja sprzyja koncentracji materiatu dowodowego w postepowaniu. Przepisu
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art. 152 ust. 8 pwp nie nalezy jednak traktowa¢ jako ograniczajacego moz-
liwos¢ ustalenia wszystkich okolicznosci danej sprawy. Maja one za zadanie
okresli¢ ramy czasowe, w ktoérych wnoszacy sprzeciw i zgtaszajacy powin-
ni przedstawi¢ wszystkie twierdzenia i dowody na ich poparcie [podobnie
SN w wyroku z dnia 14 lutego 2007 r., Il CSK 401/06, na gruncie analogicznie
brzmiacych przepiséw postepowania cywilnego].

W wypadku przedstawienia dowodéw po terminie Urzad Patentowy wyda po-
stanowienie o pominieciu takich dowodéw.

Ustawa dopuszcza jednak dwie sytuacje, w ktérych strony moga w pdzniejszej
fazie postepowania powofa¢ nowe twierdzenia i dowody. Moze tak sie zda-
rzy¢, jesli strona faktycznie wykaze, ze powotanie tych dowoddéw w terminie
nie byto mozliwe albo ze potrzeba ich powotania wynikta p6zniej. Za taka péz-
niejsza potrzebe mozna uznac¢ nowe okolicznosci wynikajace z pisma strony
przeciwnej. Nie nalezy bowiem wymagac od strony przewidywania zarzutéw,
jakie wobec jej twierdzen podniesie druga strona. Ponadto w razie zmian pod-
miotowych w postepowaniu wynikajacych z nastepstwa prawnego skutki pre-
kluzji rozciggaja sie na nowy podmiot w postepowaniu. Sama zmiana podmio-
towa nie stanowi wystarczajagcego powodu, aby znéw otworzyé mozliwosci
sktadania nowych dowodoéw, jezeli wyznaczony termin juz uptynat.




Rozdziat VIII

ZARZUT NIEUZYWANIA ZNAKU
TOWAROWEGO W SPOSOB RZECZYWISTY

1. WSTEP

W toku postepowania w sprawie sprzeciwu wobec zgtoszenia znaku towaro-
wego, w odpowiedzi na sprzeciw, zgtaszajacy moze podnies¢ zarzut nieuzy-
wania wczesniejszego znaku towarowego w sposdb rzeczywisty w ciggu nie-
przerwanego okresu 5 lat poprzedzajacych date dokonania zgtoszenia znaku
towarowego bedacego przedmiotem sprzeciwu. W przypadku uznania zarzu-
tu za zasadny Urzad oddali sprzeciw (art. 152'° ust. 4 pwp).

Brak rzeczywistego uzywania znaku towarowego pocigga za sobg sankcje w po-
staci pozbawienia uprawnionego do wczesniejszego znaku mozliwosci skutecz-
nego powotania sie na swoje prawo w postepowaniu w sprawie sprzeciwu.

Ustawa pwp pojecie ,rzeczywistego uzywania” $cisle wigzata z instytucja stwier-
dzenia wygasniecia prawa wylacznego na znak towarowy. Kwestie zwigzane
Z pojeciem ,rzeczywistego uzywania” byty w tym kontekscie wielokrotnie ana-
lizowane w doktrynie. Zasady utrwalone w krajowym orzecznictwie sgdowym,
jak rowniez te wypracowane przez TSUE, moga okazac sie przydatne w postepo-
waniu w sprawie sprzeciwu wobec zgtoszenia znaku towarowego w przypadku
podniesienia przez zgtaszajacego zarzutu nieuzywania znaku wczesniejszego.

2. RZECZYWISTE UZYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO

2.1. Definicja

Powszechnie przyjmuje sig, ze uzywanie znaku polega na jego stosowaniu w celu
odréznienia w obrocie oznaczanych nim towaréw lub ustug jednego przedsie-
biorstwa od tego samego rodzaju towaréw lub ustug innego przedsiebiorstwa.
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Termin ,uzywanie” zostat zaczerpniety z jezyka potocznego i w odniesieniu
do znaku towarowego rozumiany jest jako ,korzystanie” ze znaku lub jego ,sto-
sowanie” [por. U. Prominska, Ustawa o znakach towarowych. Komentarz, Warsza-
wa 1998]. Zgodnie z art. 153 ust. 1 pwp uzywanie znaku polega na korzystaniu
Z niego w sposob zarobkowy. Natomiast art. 154 pwp wskazuje, ze uzywaniem
znaku beda w szczegdlnosci czynnosci obejmujace umieszczanie znaku na to-
warach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, ich import lub
eksport, skladowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, umieszcza-
nie znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu,
postugiwanie sie nim w celu reklamowania itp. Kazda z wymienionych powyzej
postaci uzywania znaku towarowego dotyczy uzywania tego znaku w obro-
cie gospodarczym, a dodatkowo wymaga podejmowania powtarzajacych sie
czynnosci w okreslonym zakresie oraz celu i wigze sie z rozpoznawaniem znaku
przez konsumentéw [por. np. wyrok SN z dnia 17 lutego 2005 r., | CK 626/04].
W orzecznictwie wskazuje sie takze, ze znak powinien by¢ tatwo postrzegalny
nie tylko dla konsumentoéw, ale takze innych przedsiebiorcéw [por. wyrok NSA
z dnia 24 maja 2006 r., Il GSK 762/08].

Ustawa Prawo wiasnosci przemystowej nie zawiera legalnej definicji ,rzeczy-
wistego uzywania”. Przyjmuje sie jednak, ze pojeciem tym okreslane jest obo-
wigzkowe uzywanie znaku. Znak towarowy jest rzeczywiscie uzywany, jezeli
uzywanie to jest zgodne z podstawowa funkcjg znaku, jaka jest zagwaranto-
wanie konsumentom tozsamosci pochodzenia towaréw lub ustug, dla ktérych
zostat zarejestrowany, w celu stworzenia lub zachowania rynku zbytu dla tych
towaréw lub ustug. ,Rzeczywiste uzywanie” polega zatem na opatrywaniu
znakiem towaréw lub ustug wprowadzanych do obrotu. Towary te powinny
by¢ przedmiotem dystrybucji lub sprzedazy, poprzedzonej zastosowaniem
znaku w kampaniach reklamowych, stuzacych pozyskaniu klientéw i zwiek-
szeniu sprzedazy [por. np. wyrok TSUE z dnia 11 marca 2004 r., C-40/01 Ansul].

»Rzeczywistym uzywaniem” znaku nie bedzie jednak sama obecnos¢ tego
oznaczenia w obrocie [por. np. wyrok NSA z dnia 10 pazdziernika 2006 r.,
I GSK 173/06], gdyz postugiwanie sie znakiem bedzie traktowane jako uzywa-
nie go w sposoéb rzeczywisty dopiero, jezeli bedzie prowadzi¢ do zagwaranto-
wania odbiorcy, ze towar lub ustuga nim oznaczone pochodzg z okreslonego
przedsiebiorstwa. Dodatkowo, uzywanie znaku musi pozwala¢ na odréznie-
nie oznaczanych nim towaréw i ustug od tych pochodzacych z innych zré-
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det. Rzeczywiste uzywanie znaku zachodzi, jezeli odbywa sie ono z zamiarem
wywofania u klientéw i konkurentéw reakcji kojarzenia znaku z towarem lub
ustuga. Znak towarowy to bowiem nic innego jak ,odbity w swiadomosci od-
biorcy zwigzek oznaczenia i towaru lub ustugi” [por. wyrok WSA w Warszawie
z dnia 21 lutego 2007 r., VI SA/Wa 1166/06]. Obowiazek ,rzeczywistego uzy-
wania"” bedzie spetniony, gdy uzywanie znaku pozostaje w zwigzku fizycznym
lub pojeciowym z towarem lub ustuga. Innymi stowy, obowigzek uzywania
znaku wiaze sie z koniecznoscig naktadania znaku na towar lub ustuge i wpro-
wadzanie ich do obrotu [por. wyrok NSA z dnia 24 maja 2006 r., Il GSK 70/06].

Nalezy takze zauwazy¢, ze uzywanie znaku bedzie miato charakter rzeczywisty,
o ile nie bedzie podejmowane fikcyjnie i jedynie dla pozoru. O rzeczywistym
uzywaniu znaku nie beda réwniez swiadczy¢ czynnosci podejmowane spo-
radycznie czy jednorazowo. Rzeczywiste uzywanie nie obejmuje takze sym-
bolicznego wykorzystania znaku, majacego na celu jedynie utrzymanie praw
do znaku [por. np. wyrok TSUE z dnia 11 marca 2004 r., C-40/01 Ansul; wyrok
SN z dnia 17 lutego 2005 r., | CK 626/04]. Oznacza to, ze znak bedzie ,rzeczy-
wiscie uzywany”, jezeli uzywanie to bedzie miato staty i planowany charakter
[por. M. Trzebiatowski [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo wtasnosci prze-
mystowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012 - dalej zwany , Systemem”, str. 869].

W doktrynie przyjmuje sie takze, ze uzywanie ma charakter rzeczywisty je-
dynie wtedy, gdy prowadzi do wytworzenia lub utrzymania rynku zbytu to-
waréw lub ustug oznaczanych znakiem towarowym [por. M. Trzebiatowski
[w:] System, str. 868]. Skutkiem takiego uzywania powinno by¢ zatem zdoby-
cie i utrzymanie przez znak odpowiedniej pozycji rynkowej [por. wyrok TSUE
zdnia 11 maja 2006 r., C-416/04P Vitafruit].

2.1.1. Uzywanie w charakterze znaku towarowego

Pojecie rzeczywistego uzywania odnosi sie do uzywania oznaczenia w charak-
terze znaku towarowego. Tym samym aby wykaza¢ uzywanie znaku w sposéb
rzeczywisty, nalezy udowodni¢, ze znak ten byt uzywany w obrocie gospodar-
czym w takiej postaci i w odniesieniu do takich towaréw i ustug, dla ktérych
zostat zarejestrowany [por. U. Prominska, Ustawa o znakach towarowych. Ko-
mentarz, Warszawa 1998, str. 55].
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Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumen-
tom, ze dane towary pochodza z okreslonego przedsiebiorstwa [por. wyrok
TSUE z dnia 16 listopada 2004 r., C-245/02 Anheuser — Busch]. Znak towarowy
wskazuje jednak nie tylko na pochodzenie towardw i ustug z danego przed-
siebiorstwa, ale pozwala tez na ich odréznienie od towaréw lub ustug pocho-
dzacych z innych przedsiebiorstw [por. wyrok TSUE z dnia 29 kwietnia 2004 r.,
C-468/01P-C-472/01P Procter & Gamble]. Funkcja ta moze zostac zrealizowa-
na jedynie w sytuacji, gdy te towary lub ustugi funkcjonuja w obrocie. Znak
musi zatem by¢ naktadany na towary i ustugi dostepne dla konsumentéw
[por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 pazdziernika 2006 r., VI SA/Wa 770/06].

Obecnos¢ znaku w obrocie wymaga podejmowania czynnosci powtarzaja-
cych sie w okreslonym zakresie i celu oraz wiaze sie z koniecznosciag rozpo-
znawania znaku przez konsumentéw [por. wyrok SN z dnia 17 lutego 2005 r.,
| CK 626/04; wyrok NSA z dnia 24 maja 2006 r., Il GSK 70/06]. Oznacza réw-
niez, ze przeprowadzono dziatania polegajace na wprowadzeniu do obrotu
oznaczanych danym znakiem towaréow lub ustug, a wiec przede wszystkim
ich sprzedaz. Moga to by¢ jednak takze inne dziatania polegajace np. na ofero-
waniu tych towaréw do sprzedazy, ich dystrybucji, jak réwniez magazynowa-
niu oraz imporcie i eksporcie. Wprowadzenie towaru do obrotu bedzie miato
miejsce jedynie wtedy, gdy tagcznie wystapi ,przejscie faktycznego wiadztwa
nad konkretnym egzemplarzem produktu ze znakiem oraz wola udostepnie-
nia tego produktu osobie trzeciej” [por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 28
pazdziernika 2004 r., Il SA 3752/02, za: wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 lute-
go 2007 r., VI SA/Wa 1166/06].

Jak juz wspomniano powyzej, za uzywanie w sposéb rzeczywisty nie bedzie
uznane uzywanie o charakterze prywatnym lub takie, ktére ma miejsce jedy-
nie wewnatrz przedsiebiorstwa uprawnionego. Celem rzeczywistego uzywa-
nia jest bowiem ,wyjscie” ze znakiem poza sfere dziatalnosci uprawnionego
doznaku[por.R.Skubisz, Prawo znakéw towarowych. Komentarz, Warszawa 1997,
str.211-212]. Oznacza to, Ze za rzeczywiste uzywanie znaku nie bedzie uwazane
stosowanie go jedynie do celéw wewnetrznych przedsiebiorstwa np. poprzez
umieszczanie znaku w dokumentacji produkcyjnej lub instrukcjach wewnetrz-
nych [por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2015 r., VI SA/Wa 2015/14].




ROZDZIAL VI
ZARZUT NIEUZYWANIA ZNAKU TOWAROWEGO W SPOSOB RZECZYWISTY

W tym konteks$cie uzywanie znaku nie moze réwniez ograniczac sie do korzy-
stania z niego jako oznaczenia samego przedsiebiorstwa. Uzywanie to powin-
no odbywac sie w odniesieniu do towaréw lub ustug faktycznie znajdujacych
sie w obrocie.

2.1.2  Postac znaku. Uzywanie znaku w innej postaci
niz zarejestrowana

Prawo ochronne na znak towarowy moze by¢ zachowane, jezeli uzywanie tego
znaku polega na korzystaniu z niego w takiej postaci jak zarejestrowana. Ozna-
cza to obowiagzek uzywania znaku w postaci (formie), jaka zostata zgtoszona
przez uprawnionego i jaka zostata wpisana do rejestru znakéw towarowych.

Niemniej, pod pewnymi warunkami, uzywanie znaku w innej postaci niz zare-
jestrowana moze by¢ takze uznane za wypetniajace znamiona ,rzeczywistego
uzywania”. Uzywanie takiej zmodyfikowanej postaci znaku jest mozliwe jedy-
nie o tyle, o ile wprowadzone zmiany nie tylko nie wptywajg na jego znamio-
na odrézniajace, lecz przede wszystkim nie prowadza do zmiany samej istoty
znaku [por. M. Trzebiatowski, Obowigzek uzywania znaku towarowego w pra-
wie polskim i miedzynarodowym [w:] Problemy prawa znakdéw towarowych,
pod red. J. Barty, Zakamycze 2004, str. 106-107].

Jak podkresla sie w doktrynie i w orzecznictwie, uprawniony do znaku to-
warowego moze uzywac oznaczenia w postaci zmodyfikowanej w stosunku
do jego postaci zarejestrowanej, jezeli zmiany te nie dotycza elementéw decy-
dujacych o odrézniajacym charakterze znaku ani nie prowadza do zmiany jego
formy przedstawieniowej [por. U. Prominska [w:] E. Nowinska, U. Prominska,
M. du Vall, Prawo wtasnosci przemystowej, wyd. 3, Warszawa 2007, str. 241; wyrok
NSA z dnia 24 maja 2006 r., Il GSK 70/06; wyrok TSUE z dnia 13 wrze$nia 2007 r.,
(C-234/06P Il Ponte Finanziaral.

Uprawniony do znaku towarowego moze zatem powotywac sie na jego uzy-
wanie w postaci réznigcej sie od postaci, w jakiej znak ten zostat zarejestrowa-
ny, pod warunkiem Ze réznice miedzy tymi dwiema postaciami nie zmieniaja
charakteru odrézniajacego znaku i to niezaleznie od faktu, czy owa odmienna
postac réwniez zostata zarejestrowana jako znak towarowy [por. wyrok TSUE
z dnia 25 pazdziernika 2012 r., C-553/11 Rintisch].
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Aby wykaza¢ rzeczywiste uzywanie znaku, nie jest zatem konieczna Scista
zgodno$¢ miedzy postacig, w ktérej znak jest uzywany, a ta, w ktérej zostat
zarejestrowany. R6znice musza jednak dotyczy¢ na tyle nieistotnych elemen-
téw, aby mozna byto uzna¢, ze te dwa oznaczenia sa co do zasady réwno-
wazne. Za wypetniajace obowigzek uzywania uznaje sie korzystanie ze znaku
w formie réznigcej sie nieznacznie i jedynie w nieistotnych elementach, dzieki
czemu mozna stwierdzi¢ zachowanie tozsamosci znakéw. W praktyce polega
to na tym, ze odbiorca nie przypisuje zmienionym elementom samodzielnych
znamion odrézniajacych i bedzie uwazat znak zarejestrowany i znak uzywany
za jeden i ten sam [por. M. Trzebiatowski, Obowiqzek uzywania znaku towaro-
wego w prawie polskim i miedzynarodowym [w:] Problemy prawa znakdw towa-
rowych, pod red. J. Barty, Zakamycze 2004, str. 124-125].

Zgodnie z orzecznictwem stwierdzenie, Ze charakter odrdzniajacy zarejestro-
wanego znaku zostat zmieniony, wymaga oceny charakteru odrézniajgcego
i dominujacego dodanych elementéw, przeprowadzonej na podstawie cech
samoistnych kazdego z tych elementéw, a takze wzajemnego potozenia réz-
nych elementéw w obrebie znaku [por. wyroki TSUE z dnia 15 lipca 2015 r.,
T-215/13 LAMBDA; z dnia 24 listopada 2005 r., T-135/04 Online Bus; z dnia
10 czerwca 2010 r., T-482/08 Atlas Transport].

Sad orzek}, ze dla potrzeb ustalenia, czy doszto do zmiany charakteru odréz-
niajacego znaku, nalezy wzig¢ pod uwage samoistne cechy znaku towaro-
wego, w szczegdlnosci wyzszy lub nizszy stopien charakteru odrézniajacego
wczedniejszego znaku towarowego (zarejestrowanego) wykorzystywanego
wyfacznie jako czes$¢ ztozonego znaku towarowego lub wspdlnie z innym
znakiem towarowym. Im charakter odrézniajacy tego znaku jest stabszy, tym
tatwej ulegnie on bowiem zmianie poprzez dodanie elementu, ktéry sam
w sobie jest odrdzniajacy i tym bardziej rozpatrywany znak towarowy utraci
swoja zdolno$¢ do bycia postrzeganym jako wskazanie pochodzenia towaru
[por. wyrok TSUE z dnia 13 wrzesnia 2016 r., T-146/15, Przedstawienie wielokgtal.

Ponadto Trybunat potwierdzit, Ze warunek rzeczywistego uzywania zareje-
strowanego znaku towarowego moze by¢ spetniony, jezeli zarejestrowany
znak towarowy jest uzywany w potaczeniu z innym znakiem lub jako jego
czesé, o ile wystepujace roznice wynikajace z formy, w jakiej uzywany jest
znak, nie zmieniajg charakteru odrézniajacego znaku towarowego zarejestro-

80




ROZDZIAL VI
ZARZUT NIEUZYWANIA ZNAKU TOWAROWEGO W SPOSOB RZECZYWISTY

wanego [por. wyroki TSUE z dnia 18 lipca 2013 r., G-252/12 Specsavers; z dnia
18 kwietnia 2013 r., C-12/12 Colloseum Holding].

Wreszcie sad odnidst sie do sytuacji, w ktérych kilka oznaczen jest uzywanych
jednoczesnie w sposéb autonomiczny, a zatem zarejestrowany znak jest po-
strzegany niezaleznie w ramach tej kombinacji. W tym przypadku nie mamy
do czynienia z sytuacja, ze znak, ktéry zarejestrowano, jest uzywany w innej
formie niz ta, w ktorej zostat zarejestrowany, lecz z jednoczesnym uzywaniem
kilku znakéw [por. wyroki TSUE z dnia 8 grudnia 2015 r., T-29/04 Cristal Castel-
Iblanch; z dnia 6 listopada 2014 r., T-463/12].

W tym miejscu nalezy rowniez wskaza¢ na wypracowany i przyjety przez urze-
dy krajowe ds. wtasnosci intelektualnej wraz z Urzedem UE ds. Wtasnosci Inte-
lektualnej w ramach Programu Konwergencji Wspdiny Komunikat oraz Wspding
Praktyke dotyczqcq uzywania znaku towarowego w postaci rézniqcej sie od posta-
ci, w jakiej znak ten zostat zarejestrowany.

Jest to kolejny juz dokument harmonizujacy praktyke w zakresie znakéw towa-
rowych na poziomie UE. Niniejsza Wsp6lna Praktyka obowiazuje od 15 stycznia
2021 r. dla postepowan wszczetych po tym dniu.

Wspdlna praktyka w zakresie uzywania znaku towarowego w postaci réznia-
cej sie od postaci, w jakiej znak ten zostat zarejestrowany, zostata opracowana
w formie Wspdlnego komunikatu w celu zwiekszania przejrzystosci, pewnosci
i przewidywalnosci prawa. Zadaniem projektu konwergencji jest okreslenie
ogdlnych zasad oceny, kiedy uzywanie znaku towarowego w postaci réznia-
cej sie od postaci, w jakiej ten znak zostat zarejestrowany, zmienia jego cha-
rakter odrézniajacy, a takze zapewnienie wskazéwek na ten temat. W zakres
tej wspolnej praktyki wchodzi ocena rodzajéw zmian, ktére moga wystapic
w oznaczeniu, gdy jest uzywane w postaci roznigcej sie od formy zarejestro-
wanej, a mianowicie w przypadku dodawania, pomijania, modyfikowania ele-
mentéw lub tgczenia tych zmian.

Wskazano przede wszystkim, Ze przy ocenie, czy uzywane oznaczenie stanowi
dopuszczalng zmiane jego postaci zarejestrowanej, po pierwsze nalezy ocenic
zarejestrowane oznaczenie z uwzglednieniem jego odrdzniajacych i wizualnie
dominujacych elementéw. W drugim etapie natomiast powinno sie oceni¢
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réznice w uzywanym oznaczeniu i skutki zastosowanych zmian. Nalezy miano-
wicie stwierdzi¢, czy te elementy, kt6ére nadajg zarejestrowanemu oznaczeniu
charakter odrézniajacy, sg obecne lub zmodyfikowane w uzywanym ozna-
czeniu, przy bezposrednim (tj. ,jeden przy drugim”) poréwnaniu tych dwéch
oznaczen. W odniesieniu do skutku wywotanego przez dokonane zmiany na-
lezy tez zawsze uwzgledni¢ wigkszy lub mniejszy stopien charakteru odréznia-
jgcego zarejestrowanego oznaczenia.

Wspdlna praktyka wskazuje na kilka mozliwych sytuacji, w ktérych dochodzi
do uzywania znaku w postaci innej niz ta zarejestrowana.

Pierwsza z nich ma miejsce w przypadku, gdy do uzywanego oznaczenia zo-
staje dodany dodatkowy element i nie zachodzi jednoczesne uzywanie kilku
oznaczen (tzw. dodanie).

Co do zasady, dodanie elementu odrézniajgcego, ktéry wchodzi w interakcje
z zarejestrowanym oznaczeniem w taki sposéb, ze nie mozna go juz postrze-
ga¢ w sposéb niezalezny, zmienia jego charakter odrézniajacy. Ma to miejsce
zarébwno w przypadku, gdy zarejestrowane oznaczenie ma przecietnie, jak
i mato odrézniajacy charakter.

Zmiana charakteru odrézniajacego zarejestrowanego oznaczenia (klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane
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Brak zmiany charakteru odrézniajacego zarejestrowanego oznaczenia
(klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane

GERIVAN <
GERIVAN

Natomiast dodanie elementéw pozbawionych charakteru odrézniajacego lub ele-
mentow o mato odrdzniajagcym charakterze, nie zmienia jego charakteru odrdznia-
jacego, niezaleznie od tego, czy te elementy sa wizualnie dominujace, czy tez nie.

Brak zmiany charakteru odrézniajacego zarejestrowanego oznaczenia

(klasa 3)
Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane
GERIVAN B I 0
GERIVAN

W przypadku gdy zarejestrowane oznaczenie ma mato odrdzniajacy charakter,
zmiana jego charakteru odrézniajacego jest bardziej prawdopodobna, nawet
jesli dodanie dotyczy elementu o mato odrézniajacym charakterze.

Zmiana charakteru odrézniajacego zarejestrowanego oznaczenia (klasa 31)

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane

FLAVOUR AND AROMA BAA-NGA-NAA PLAVOUR AND AROMA

Kolejna sytuacja ma miejsce, gdy element obecny w zarejestrowanym ozna-
czeniu nie wystepuje w uzywanym oznaczeniu i stanowi to tzw. pominiecie.
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Nalezy zauwazy¢, ze wszystkie elementy odrézniajace zarejestrowanego
oznaczenia przyczyniaja sie do jego charakteru odrézniajacego. W zwigzku
z tym pominiecie jednego z tych elementéw w uzywanym oznaczeniu moze
zmieni¢ charakter odrézniajacy zarejestrowanego znaku, chyba ze pominiete
elementy nie beda miaty znaczenia dla konsumenta ze wzgledu na ich niewiel-
kie rozmiary lub potozenie.

Zmiana charakteru odrézniajacego zarejestrowanego oznaczenia (klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane
GERIVAN BUBBLEKAT BUBBLEKAT
Brak zmiany charakteru odrézniajacego zarejestrowanego oznaczenia
(klasa 25)
Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane
Bubblekat E IV N

Jezeli zarejestrowane oznaczenie ma przecietny charakter odrdzniajacy, po-
miniecie w uzywanym oznaczeniu elementu pozbawionego charakteru od-
rézniajgcego nie moze zmieni¢ charakteru odrézniajgcego zarejestrowanego
oznaczenia. Zasadniczo moze to mie¢ miejsce réwniez w przypadku, gdy po-
miniety element jest elementem o mato odrézniajacym charakterze.

Brak zmiany charakteru odrézniajacego zarejestrowanego oznaczenia
(klasa 3)

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane

BIO GERIVAN

GERIVAN
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Brak zmiany charakteru odrézniajacego zarejestrowanego oznaczenia
(klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane ‘ Oznaczenie uzywane

GERIVAN

Nie mozna jednak wykluczy¢, ze pominiecie elementu o mato odrézniajacym cha-
rakterze moze skutkowac innym rezultatem, w szczegdlnosci jezeli pominiety ele-
ment jest wizualnie dominujacy lub wchodzi w interakcje z innymi elementami.

Zmiana charakteru odrézniajacego zarejestrowanego oznaczenia
(klasa 30)

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane

GERIVAN

AROMA GERIVAN

Jezeli zarejestrowane oznaczenie sktada sie wylacznie z elementéw o mato
odrézniajacym charakterze lub elementéw pozbawionych charakteru odréz-
niajacego, ktérych potaczenie sprawia, ze oznaczenie jako cato$¢ moze zostac
zarejestrowane, pominiecie jednego lub kilku z tych elementéw zwykle zmieni
charakter odrézniajacy zarejestrowanego oznaczenia.

Zmiana charakteru odrézniajacego zarejestrowanego oznaczenia
(klasa 31)

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane
= L

Mozemy miec takze do czynienia ze zmianami w uzywanym oznaczeniu, kté-
re polegaja na modyfikacji cech charakterystycznych (np. kroju czcionki,
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rozmiaru, koloru, potozenia elementéw). W zaleznosci od rodzaju znaku zmia-
ny te moga miec rézne znaczenie przy ocenie, czy mamy do czynienia z uzy-
waniem oznaczenia w odmiennej postaci niz ta zarejestrowana.

Stowne znaki towarowe

Co do zasady, przedstawienie stownego znaku towarowego, takie jak jego
przedstawienie w konkretnym kroju czcionki, stylizacji, rozmiarze, kolorach lub
potozeniu, nie zmienia charakteru odrézniajagcego stownego znaku towarowe-
go w postaci, w jakiej zostat on zarejestrowany, dopdki stowo pozostaje rozpo-
znawalne jako takie w uzywanej postaci. W przypadku, gdy oznaczenie stowne
nie jest juz mozliwe do zidentyfikowania, zmienia sie charakter odrdézniajacy
zarejestrowanego oznaczenia. Jest tak réwniez w przypadku, gdy zarejestro-
wane oznaczenie ma charakter mato odrézniajacy.

Brak zmiany charakteru odrézniajacego zarejestrowanego oznaczenia
(klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane ‘ Oznaczenie uzywane
GERIVAN GERIVAN

Zmiana charakteru odrdzniajacego zarejestrowanego oznaczenia (klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane

GERIVAN

Graficzne znaki towarowe niezawierajgce elementéw stownych

W przypadku czysto graficznych znakéw towarowych charakter odrézniaja-
cy oznaczen wynika z elementéw graficznych wystepujacych w konkretnym
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przedstawieniu. W zwigzku z tym modyfikacja przedstawienia moze zmienic
charakter odrézniajacy oznaczenia, chyba Ze dotyczy ona cech, ktére nie maja
zasadniczego wptywu na charakter odrézniajacy oznaczenia. W przypadku
czysto graficznych znakéw towarowych o mato odrézniajgcym charakterze
nawet niewielkie modyfikacje znaku towarowego moga prowadzi¢ do zmiany
jego charakteru odrézniajacego.

Brak zmiany charakteru odrézniajacego zarejestrowanego oznaczenia
(klasa 9)

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane

Zmiana charakteru odrézniajacego zarejestrowanego oznaczenia (klasa 31)

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane

*

"
]

A

Ztozone znaki towarowe

Ogdlnie rzecz biorac, im bardziej dany element przyczynia sie do uzyskania
charakteru odrézniajacego, tym bardziej prawdopodobne jest, ze modyfikacja
takiego elementu zmieni charakter odrézniajacy oznaczenia. W przypadkach
gdy charakter odrézniajacy zarejestrowanego oznaczenia wynika zasadniczo z:

® jego elementéw stownych - uzywanie tych elementéw zapisanych inng
czcionka, w innym kolorze lub rozmiarze nie zmienia zwykle charakteru
odrézniajacego, chyba ze réznice sa tak istotne, ze majg wptyw na ogél-
ne postrzeganie zarejestrowanego oznaczenia;
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Brak zmiany charakteru odrézniajacego zarejestrowanego oznaczenia
(klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane

Zmiana charakteru odrézniajacego za

Oznaczenie uzywane

GERIVAN

rejestrowanego oznaczenia (klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane

GERIVAN

Oznaczenie uzywane

® elementéw graficznych - istnieje wieksze prawdopodobienstwo, ze mo-
dyfikacje przedstawienia tych elementéw zmienig charakter odrdznia-
jacy zarejestrowanego oznaczenia, chyba ze dotycza one cech, ktére
nie maja zasadniczego wptywu na charakter odrézniajacy oznaczenia;

Brak zmiany charakteru odrézniajacego zarejestrowanego oznaczenia
(klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane
.‘\
4B Best quality!

Zmiana charakteru odrézniajacego za

Oznaczenie uzywane

Best quality! ‘

rejestrowanego oznaczenia (klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane

A,

Fs

L ¥

Best quality!

Oznaczenie uzywane
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® potaczenia elementéw stownych i graficznych — elementy te musza by¢
zachowane; w przypadku gdy rozmieszczenie elementéw przyczynia
sie do uzyskania charakteru odrézniajagcego, zmiana rozmieszczenia
moze zmieni¢ charakter odrézniajacy zarejestrowanego oznaczenia.

Zmiana charakteru odrézniajacego zarejestrowanego oznaczenia (klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane

BUBBAEKAT

Ostatni przypadek zmian oméwiony we wspdlnej praktyce to faczenie réznych
rodzajéw zmian w uzywanym oznaczeniu. Jezeli zmiany dotycza potaczenia
dodawania, pomijania lub zmiany cech charakterystycznych, zastosowanie
maja odpowiednie zasady wspodlnej praktyki. Nalezy oceni¢, czy ktérakolwiek
ze zmian sama w sobie doprowadzitaby do zmiany charakteru odrézniajacego
zarejestrowanego oznaczenia, podczas gdy pozostate zmiany nie maja decy-
dujacego wptywu. Jesli nie, nalezy ocenic skutki potaczenia wszystkich zmian.

Brak zmiany charakteru odrézniajacego zarejestrowanego oznaczenia
(klasa 33)

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane

GERIVA

Cabernet Sauvignon
L vim e

. ST
‘GERIVAN

ESTATE BOTTLED

SN HaRvESTED 1 wWinERvs
SWH VINEYARD )
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Zmiana charakteru odrézniajacego zarejestrowanego oznaczenia (klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane Oznaczenie uzywane

GERLVAN
)= GERIZAN

2.1.3. Uzywanie znaku w odniesieniu do towaréw

Znaki towarowe sg zazwyczaj umieszczane na oznaczanych przez nie towarach
lub ich opakowaniach. W obrocie wystepuja jednak sytuacje, gdy nie jest mozli-
we wykazanie uzywania znaku na konkretnych towarach lub nawet ich opakowa-
niach. Ma to miejsce chociazby w przypadku, gdy sprzedaz towaréw odbywa sie
jedynie za posrednictwem katalogéw (sprzedaz wysytkowa) lub Internetu. Pewien
problem moze dotyczyc takze szczegdlnego rodzaju towaréw, np. gazu lub ener-
gii, lub produktéw sprzedawanych na wage, np. warzyw lub owocéw. W wymie-
nionych wyzej sytuacjach znak nie zawsze umieszczany jest na opakowaniu lub
nawet na samych towarach, moze by¢ natomiast natozony na opakowaniu zbior-
czym lub réznego rodzaju dystrybutorach. W takich przypadkach - gdy wynika
to ze specyficznych cech samych towaréw - za wystarczajgce moze zostac uznane
umieszczenie znaku w dokumentacji handlowej. Bedzie to mozliwe jednak wy-
facznie w sytuacji, gdy zostanie wykazany odpowiedni zwigzek pomiedzy zna-
kiem a towarem, a znak bedzie uzywany ,w odniesieniu do” towaréw lub ustug,
np. na broszurach, ulotkach, nalepkach, oznaczeniach, w placéwkach handlowych.

2.1.4. Uzywanie znaku w odniesieniu do ustug

Znaki towarowe, ktdre stuza do oznaczania ustug, nie moga by¢ umieszczone
bezposrednio na tych ustugach. W przypadku znakéw ustugowych za wystar-
czajace uznaje sie zatem uzycie znaku na takich artykutach, ktére w sposéb
bezposredni badz posredni zwigzane sa z tymi ustugami.

Dopuszczalng forme uzywania znaku ustugowego stanowi takze umieszczanie
znaku na materiatach pomocniczych, np. w przypadku ustug restauracyjnych
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znak umieszczony jest na menu, w odniesieniu do transportu lotniczego -
na biletach lotniczych, czy na szyldach budynkéw, w ktérych swiadczone sa te
ustugi, np. w przypadku zaktadu szewskiego.

Nalezy jednak pamieta¢, ze w kazdym z przywotanych powyzej przyktadow
uzywanie znaku musi odnosi¢ sie do okreslonej ustugi i dzieki temu realizo-
wac podstawowa funkcje znaku towarowedo, jaka jest odréznianie tych ustug
od ustug $wiadczonych przez innych przedsiebiorcow.

Na szczegdlng uwage w kontekscie uzywania znaku ustugowego zastugu-
je umieszczenie go w nazwie uprawnionego. Aby uzywanie takie mogto by¢
traktowane jako uzywanie znaku w sposoéb rzeczywisty, uzycie nazwy upraw-
nionego musi odbywac sie w odniesieniu do konkretnych ustug wskazanych
w prawie ochronnym.

2.2. Miejsce uzywania znaku

Miejsce uzywania znaku wigze sie nierozerwalnie z pojeciem zasiegu teryto-
rialnego uzywanego oznaczenia i dotyczy obszaru, na ktéry rozciaga sie ochro-
na wynikajaca ze znaku towarowego. Towary i ustugi oznaczane danym zna-
kiem musza dociera¢ do odbiorcéw na wskazanym obszarze. Wyjatek od tej
zasady beda stanowity znaki stuzace do oznaczania towaréw przeznaczonych
na eksport, gdyz w ich przypadku wystarczajace bedzie, by na terenie objetym
ochrong znak byt na nie naktadany [por. M. Trzebiatowski [w:] System, str. 891].

Warto jednak zaznaczy¢, ze zasieg terytorialny uzywania nie stanowi odrebne-
go kryterium oceny rzeczywistego uzywania. Jest on natomiast jednym z jego
istotnych elementéw i dlatego nalezy go wiaczy¢ w catosciowg analize i zba-
dac réwnolegle z innymi czynnikami.

2.2.1. Znak krajowy i miedzynarodowy

W przypadku znakéw krajowych lub znakéw miedzynarodowych, kto-
rych rejestracja zostata uznana na terytorium RP, aby mozna byto stwierdzi¢
ich rzeczywiste uzywanie, znaki te powinny by¢ stosowane na terytorium RP.
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W uzasadnionych okolicznosciach za wystarczajace moze zosta¢ uznane takze
uzywanie znaku ograniczajace sie jedynie do czesci tego terytorium. W takich
przypadkach uzywanie znaku na ograniczonym obszarze nie moze budzi¢
watpliwosci, a pozostate czynniki brane pod uwage przy ocenie, czy ma ono
charakter rzeczywisty (np. zakres ilosciowy uzywania, czestotliwos$¢ i regular-
nos¢ tego uzywania), musza w dostateczny sposéb je wykazywac.

2.2.2. Unijny znak towarowy

Unijny znak towarowy ma charakter jednolity, co oznacza, ze korzysta z jedno-
litej ochrony i wywotuje ten sam skutek na catym obszarze Unii Europejskiej
(art. 1 ust. 2 rozporzadzenia nr 2017/1001). Oceny, czy znak byt rzeczywiscie
uzywany w Unii Europejskiej w rozumieniu art. 18 ust. 1 rozporzadzenia, nalezy
zatem dokonac¢ w oderwaniu od granic terytoriow panstw cztonkowskich [por.
wyrok TSUE z dnia 19 grudnia 2012 r., C-149/11 Leno Merken].

Oznacza to réwniez, ze unijny znak towarowy korzysta z szerszej ochrony te-
rytorialnej niz znak krajowy. Postulowane jest wiec, by unijne znaki towarowe
uzywane byty na obszarze wiekszym niz jedno panstwo cztonkowskie. Jed-
nakze nie mozna wykluczy¢, ze ,w niektérych okolicznosciach rynek towaréw
i ustug, dla ktérych wspolnotowy znak zostat zarejestrowany, bedzie faktycznie
ograniczony do obszaru jednego panstwa cztonkowskiego” [por. wyrok TSUE
z dnia 19 grudnia 2012 r., G-149/11 Leno Merken].

Jak wskazat Trybunat, ,nie jest mozliwe ustalenie a priori i w sposéb abstrak-
cyjny, jaki zakres terytorialny winien zosta¢ przyjety, by mozna byto stwierdzi¢,
Ze uzywanie znaku ma rzeczywisty charakter”. Przy ocenie rzeczywistego cha-
rakteru uzywania znaku towarowego nalezy uwzgledni¢ wszystkie okoliczno-
$ci faktyczne majace znaczenie w danej sprawie. Przy tej ocenie powinno sie
uwzgledni¢ w szczegdlnosci cechy rozpatrywanego rynku, charakter towaréw
lub ustug chronionych znakiem towarowym, zakres terytorialny i ilosciowy
uzywania, jak réwniez czestotliwos¢ i regularnos¢ tego uzywania. Urzad musi
wiec indywidualnie w kazdej sprawie ustali¢, czy mozna potaczy¢ poszczegél-
ne wskazania i dowody do celéw oceny rzeczywistego charakteru uzywania,
ktérego wymiar geograficzny jest tylko jednym z aspektéw do rozwazenia
[por. wyrok TSUE z dnia 19 grudnia 2012 r., G-149/11 Leno Merken].
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2.3. Osoba uzywajaca znaku

Co do zasady z obowiazku uzywania znaku powinien wywigzac sie uprawniony
do tego znaku. Jednakze w pewnych okolicznosciach za wystarczajace moze
zostac uznane takze uzywanie go przez inng osobe, pod warunkiem ze ma ona
na to zgode uprawnionego.

Zgoda uprawnianego nie musi by¢ pisemna. Wazne, zeby z catoksztattu oko-
licznosci sprawy wynikato, ze ,wolg i wiedzg uprawnionego byto objete wpro-
wadzanie na rynek towaréw opatrzonych znakiem” [por. wyrok WSA z dnia
28 pazdziernika 2004 r., Il SA3752/03]. Zgoda uprawnionego nie moze by¢
dorozumiana i powinna wynika¢ z wyraznego upowaznienia czy zezwolenia
na uzywanie konkretnego znaku w odniesieniu do okreslonych towaréw lub
ustug (np. opierac sie na umowie licencyjnej, agencyjnej lub dystrybucyjnej).

2.4. Zakres uzywania znaku

Uzywanie znaku bedzie mogto zosta¢ uznane za rzeczywiste, jezeli osiggnie
okreslong wartos¢ rynkowa, rozumiang jako znaczenie rynkowe [por. M. Trze-
biatowski [w:] System, str. 875]. Oznacza to konieczno$¢ zbadania wielu czyn-
nikéw rynkowych odnoszacych sie zaréwno do samego znaku, jak i towaréw
i ustug nim oznaczanych. Podczas analizowania zakresu uzywania znaku nalezy
przede wszystkim oceni¢, czy przedstawione materiaty uzasadniaja wniosek,
ze wiasciciel podjat powazne wysitki, aby zdoby¢ pozycje handlowa na witas-
ciwym rynku. Zakres uzywania znaku bedzie zatem zalezat od odpowiednich
okolicznosci danego przypadku. Konieczne jest wiec uwzglednienie sytuagji
rynkowej panujacej w danej branzy. Nalezy mie¢ takze na wzgledzie diugos¢
okresu, w ktérym czynnosci te miaty miejsce, jak réwniez ich czestotliwos¢.

Do stwierdzenia rzeczywistego uzywania znaku konieczne jest ustalenie,
czy uzywanie znaku doprowadzito do uzyskania pozycji rynkowej oznaczanych
danym znakiem towardw i ustug. W szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ wielko$¢
sprzedazy towardéw lub ustug oznaczanych znakiem. Nie jest to jednak jedyny
czynnik, ktéry nalezy przeanalizowac. Ocena rzeczywistego uzywania zakfa-
da bowiem wspotzaleznosc¢ réznych okolicznosci branych tacznie pod uwage
i musi by¢ dokonywana odrebnie dla kazdego przypadku. Wsréd czynnikéw,
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ktére powinny zosta¢ wziete pod uwage, mozna wymieni¢ w szczegdlnosci:
wiasciwosci towardéw lub ustug oznaczanych znakiem, czestotliwos¢ lub re-
gularnos¢ uzywania znaku towarowego, fakt, czy znak towarowy jest uzywa-
ny do sprzedazy wszystkich identycznych towaréw lub ustug pochodzacych
z przedsiebiorstwa wiasciciela, czy tez wytacznie dla niektérych z nich.

Jednoczesnie w orzecznictwie zaréwno unijnym, jak i polskim podkresla sig,
ze nie mozna okredli¢ a priori i w sposéb abstrakcyjny, jaki prég ilosciowy
nalezy przyja¢, by uzywanie miato rzeczywisty charakter [por. wyroki TSUE
w sprawach C-416/04P, wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2015 r.,
VI SA/Wa 2015/14]. W uzasadnionych okolicznosciach nawet niewielka sprze-
daz towaréw oznaczanych danym znakiem moze by¢ uznana za jego rzeczy-
wiste uzywanie. Moze by¢ bowiem zrekompensowana regularnoscia uzywania
tego znaku.

Jak juz wspomniano, nie mozna wskazac progu decydujacego o rzeczywistym
uzywaniu znaku. Znak nie zawsze musi by¢ takze uzywany na duzg skale. Zale-
zy to zwykle od cech charakterystycznych danych towaréw lub ustug. Wielkos¢
sprzedazy powinna by¢ jednak na tyle duza, aby prowadzi¢ do utrzymania lub
wzmochienia pozycji wspomnianych towaréw lub ustug na rynku. Obroty
i wielko$¢ sprzedazy produktu nalezy zatem zawsze ocenia¢ z uwzglednie-
niem innych istotnych czynnikéw, takich jak rozmiar prowadzonej dziatalnosci,
mozliwosci produkcyjne lub mozliwosci w zakresie sprzedazy, jak réwniez na-
lezy wzig¢ pod uwage cechy towardéw lub ustug.

Koniecznie jednak trzeba podkresli¢, ze nie spetnia kryteriéw rzeczywistego
uzywania znaku korzystanie z niego w sposéb pozbawiony praktycznie zna-
czenia gospodarczego, np. jedynie w korespondencji handlowej czy spora-
dycznie w reklamie towaréw [por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 pazdzier-
nika 2005 r., VI SA/Wa 937/051.

2.5. Uzywanie znaku a zamiar jego uzywania

Sam zamiar uzywania znaku nie stanowi uzywania znaku, a tym bardziej nie re-
alizuje obowiagzku rzeczywistego uzywania znaku.
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Za jeden z przejawdw zamiaru uzywania znaku uznawane sg podejmowane
przez zgtaszajacego czynnosci przygotowawcze. Czynnosci te nie zastapig rze-
czywistego uzywania znaku.

Czynnosciami przygotowawczymiw tym kontekscie moga by¢ czynnosci takie
jak np. zawarcie umowy licencyjnej lub podjecie dziatarh zmierzajacych do ot-
warcia przedsiebiorstwa.

Za szczegdlny przyktad czynnosci przygotowawczych podejmowanych w od-
niesieniu do produktéw farmaceutycznych uwazana jest procedura reje-
stracyjna tych produktéw, a wiec przeprowadzenie badan przedklinicznych
i klinicznych oraz wystapienie z odpowiednim wnioskiem o rejestracje leku
do wiasciwego organu. Okolicznosci te moga jednak by¢ rozwazane w kontek-
$cie oceny waznych powoddw nieuzywania znaku.

Z zamiarem uzywania znaku czesto zwigzana jest takze kampania reklamowa
poprzedzajaca wprowadzenie do obrotu towaréw lub ustug oznaczanych da-
nym znakiem. Nalezy jednak zauwazy¢, ze reklama, ktdra nie faczy sie z obec-
noscia towaréw lub ustug w obrocie, nie jest wystarczajaca, by uzna¢, ze miato
miejsce uzywanie znaku.

Za czynnos¢ przygotowawczg uwazany jest takze fakt wprowadzenia do ob-
rotu limitowanej partii produktéw [por. R. Skubisz, Prawo znakdéw towarowych.
Komentarz, Warszawa 1997, str. 211-212].

3. SKUTKINIEUZYWANIA ZNAKU

3.1. Okres nieuzywania

Podstawowym warunkiem, umozliwiajagcym skuteczne powotanie w postepo-
waniu w sprawie sprzeciwu zarzutu nieuzywania znaku wczesniejszego, jest
uptyw czasu okreslonego w ustawie. Okres ten wynosi 5 lat i jest liczony wstecz
od daty dokonania zgtoszenia znaku towarowego bedacego przedmiotem
sprzeciwu.
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Przyktad

Znak X zostat zgtoszony przez podmiot B w dniu 16 kwietnia 2016 r. Sprzeciw wo-
bec rejestracji tego znaku sktada podmiot A, jako podstawe sprzeciwu wskazujac
znak Y, na ktéry udzielono prawa ochronnego w dniu 2 lutego 2010 r. W odpo-
wiedzi na sprzeciw podmiot B podnosi zarzut nieuzywania znaku Y. Aby zarzut
nieuzywania znaku Y mégt by¢ skutecznie podniesiony, znak ten nie moze by¢
uzywany w okresie pomiedzy 16 kwietnia 2011 r. a 16 kwietnia 2016 r.

Zgtoszenie Rejestracja Zgtoszenie
znakuY znakuY znaku X

:

o [ ] )

16.04.2011r. 16.04.2016 .

N

5-letni okres, w ktérym
badane jest nieuzywanie znaku Y

Dodatkowo nalezy tez wskazac, ze nie mozna skutecznie powotac sie na zarzut
nieuzywania znaku, jezeli od daty jego zarejestrowania nie uptynat jeszcze pie-
cioletni okres. W takim przypadku sktadajacy sprzeciw nie musi przedstawiac
dowodéw potwierdzajacych rzeczywiste uzywanie znaku.

Przyktad

Znak X zostat zgtoszony przez podmiot B w dniu 16 kwietnia 2016 r. Sprzeciw wo-
bec rejestracji tego znaku sktada podmiot A, jako podstawe sprzeciwu wskazujac
znak Y, na ktéry udzielono prawa ochronnego w dniu 31 grudnia 2012 r. W odpo-
wiedzi na sprzeciw podmiot B podnosi zarzut nieuzywania znaku Y. Aby zarzut
nieuzywania znaku Y mogt by¢ skutecznie podniesiony, od daty jego rejestracji
musi uptynac 5 lat. Bedzie to mozliwe dopiero po 31 grudnia 2017 r.
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Rejestracja Zgtoszenie
znakuY znaku Y

o o —

31.12.2012r. 16.04.2016r.  31.12.2017r.

R —

5-letni okres na rozpoczecie uzywania znaku Y

Nalezy takze zaznaczy¢, ze nie jest konieczne, aby uzywanie znaku obejmowa-
to caty okres pieciu lat. Za wystarczajacy zostanie uznany okres na tyle dtugi,
by mozna byto uzna¢, ze uzywanie znaku byto rzeczywiste.

3.2. Okolicznosci usprawiedliwiajgce nieuzywanie znaku

Zarzut braku rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku, podniesiony
w postepowaniu w sprawie sprzeciwu, moze zosta¢ obalony, jezeli uprawnio-
ny wykaze, ze miaty miejsce okolicznosci, ktére taki brak beda usprawiedliwiac.

Pojecie ,waznych powoddw” nieuzywania znaku zostato szeroko oméwione
na gruncie przepisu art. 169 ust. 1 pkt 1 pwp i w przypadku postepowania
w sprawie sprzeciwu wobec zgtoszenia znaku towarowego nalezy skorzystac
z ustalonych juz wczesniej zasad.

Wazne powody nieuzywania znaku s3 zazwyczaj kojarzone z przeszkodami
W jego uzywaniu. Przeszkodami takimi beda zaréwno okolicznosci, ktérych
nie da sie w zaden sposéb usunad, jak i takie, ktére sg mozliwe do przezwycieze-
nia, ale wymaga to znacznego wysitku [por. M. Trzebiatowski [w:] System, str. 8971.

Drugim kryterium uznania danej okolicznosci za wazny powdd nieuzywania
znaku jest niezalezno$¢ zdarzenia od woli uprawnionego. Waznymi powodami
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nieuzywania znaku beda zatem zdarzenia nagte i wyjatkowe, ktérych nie da
sie przewidziec¢ albo im zapobiec, oraz takie, ktére beda nosity znamiona sity
wyzszej (np. powddz, trzesienie ziemi, dziatanie wojenne).

Przez site wyzsza rozumie sie okolicznosci o charakterze zewnetrznym, nie-
mozliwe do przewidzenia i zapobiezenia. Moga to by¢ przeszkody natury fak-
tycznej lub prawnej, na ktére uprawniony nie ma zadnego wptywu [por. wyrok
WSA w Warszawie z dnia 7 lutego 2006 r., VI SA/Wa 1749/05].

W konsekwencji przyjmuje sie, ze waznymi powodami nieuzywania zna-
ku s3 okolicznosci, na ktére uprawniony do znaku nie ma wptywu, nie moze
ich kontrolowa¢ ani przewidzie¢. Musza to by¢ okolicznosci obiektywne, czyli
takie, ktére podlegajg weryfikacji za pomoca obiektywnych kryteriéw, oraz ta-
kie, ktére moga by¢ ocenione w sposéb subiektywny z perspektywy wzorca
starannego przedsiebiorcy [por. M. Trzebiatowski [w:] System, str. 898-899].
Waznymi powodami nieuzywania znaku beda zatem, oprécz wymienionych
powyzej, takze niektdre wydarzenia polityczne oraz zakazy i nakazy sadowe.

Natomiast jako wazne powody nieuzywania znaku nie zostana potraktowane
zdarzenia takie, jak np. trwajace negocjacje, trudnosci w zdobyciu surowcéw,
spadek zatrudnienia czy przejsciowe trudnosci finansowe firmy. Waznymi po-
wodami nieuzywania sg bowiem tylko takie zdarzenia, ktére nie nosza zna-
mion winy uprawnionego, nawet jesli nastapity w wyniku jego dziatan.

Szczegdlnymi przyktadami waznych powodéw nieuzywania s3 te wskazane
w art. 19 ust. 1 porozumienia TRIPS, a mianowicie restrykcje importowe i inne
wymogi rzadowe. Restrykcje przywozowe obejmuja embargo handlowe na-
fozone na towary chronione znakiem. Inne wymogi rzagdowe moga natomiast
obejmowac monopol panstwowy, ktéry uniemozliwia jakiekolwiek uzywanie,
lub panstwowy zakaz sprzedazy okreslonych towardéw, np. ze wzgledu na zdro-
wie publiczne lub obrone narodowa.

Nalezy pamieta¢, ze wazne powody, usprawiedliwiajgce brak uzywania znaku,
muszg mie¢ miejsce w okresie, w ktérym to uzywanie jest wymagane. W przy-
padku zarzutu podniesionego w toku postepowania w sprawie sprzeciwu wo-
bec zgtoszenia znaku towarowego bedzie to piecioletni okres poprzedzajacy
to zgtoszenie.
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4. PODNIESIENIE ZARZUTU NIEUZYWANIA
ZNAKU TOWAROWEGO

4.1. Zarzut nieuzywania znaku w postepowaniu
W sprawie sprzeciwu

Zgtaszajacy znak bedacy przedmiotem sprzeciwu moze w odpowiedzi
na sprzeciw podnies¢ zarzut nieuzywania znaku wczesniejszego. W przypadku
uznania zarzutu za zasadny Urzad Patentowy oddali sprzeciw.

Zapis art. 152" ust. 4 pwp wskazuje jasno, ze podniesienie zarzutu nieuzywania
znaku wczedniejszego mozliwe jest jedynie w odpowiedzi na sprzeciw.

4.2. Ciezar dowodu

Podniesienie w toku postepowania sprzeciwowego zarzutu nieuzywania zna-
ku towarowego, na ktérym oparty jest sprzeciw, skutkuje przyjeciem domnie-
mania jego nieuzywania. Oznacza to, ze to uprawniony do tego znaku powi-
nien wykaza¢, ze uzywat go w sposéb rzeczywisty lub tez ze istniaty wazne
powody braku takiego uzywania. Ciezar przedstawienia dowodu uzywania
spoczywa zatem na osobie wnoszacej sprzeciw, czyli uprawnionym z tytutu
prawa ochronnego. Powinien on dostarczy¢ Urzedowi materiaty potwierdza-
jace te okolicznosci i wskazujace miejsce, czas i zakres uzywania znaku. Nale-
zy pamietac takze, ze dowody, na ktére powotuje sie uprawniony do znaku,
muszg by¢ dostarczone do Urzedu w wyznaczonym terminie. W przeciwnym
razie, z uwagi na prekluzje dowodowsg, bedg one przez Urzad pominiete.

Podniesienie w toku postepowania sprzeciwowego zarzutu nieuzywania
znaku nie wymusza natomiast ztozenia wniosku o wygaszenie tego znaku.
W postepowaniu w sprawie sprzeciwu wystarczajace jest jedynie wykazanie,
ze znak mégtby podlegac takiemu wygaszeniu. Ustalenia dokonane w toku
postepowania sprzeciwowego nie beda zatem skutkowaty wykresleniem zna-
ku z rejestru znakéw towarowych, a jedynie wptyng na sytuacje podmiotéw
uczestniczacych w konkretnym sporze.
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4.3. Rodzaje dowodow

Dowody przedstawiane w przypadku podniesienia zarzutu nieuzywania znaku
powinny by¢ oczywiste i nie powinny budzi¢ watpliwosci [por. M. Trzebiatow-
ski [w:] System, str. 907]. Muszg one w sposdb obiektywny odnosic sie do kwe-
stionowanego znaku towarowego oraz jednoznacznie wykazywac¢ okoliczno-
$ci jego uzywania. Powinny zatem bezposrednio odnosi¢ sie do towaréw lub
ustug, ktére sa oznaczane znakiem. Jednoczes$nie muszg wskazywac w sposéb
niebudzacy zastrzezen na czas, miejsce i zakres jego uzywania.

W Swietle powyzszego uznaje sie, ze najwyzszg wartos¢ dowodowa beda
miaty faktury i rachunki potwierdzajace konkretne transakcje dokonane przez
uprawnionego i osoby trzecie. Natomiast uzupetniajacy charakter maja: cenni-
ki, druki zamoéwien, opakowania, etykiety, katalogi i inne materiaty reklamowe.

Przyjmuje sie takze, ze materiaty przedstawione przez osoby trzecie maja wyz-
szg wartos¢ dowodowa niz te pochodzace od uprawnionego do znaku towaro-
wego lub 0séb z nim powigzanych. W przypadku materiatéw przedstawionych
przez samego uprawnionego czy inne zwigzane z nim osoby (np. pracowni-
kéw lub kontrahentéw) powstajg bowiem watpliwosci co do wiarygodnosci
i obiektywnosci takich dowodoéw.

Za szczeg6lny przypadek uzywania znaku uznawane jest jego uzywanie w In-
ternecie. Normy majace zastosowanie do oceny dowoddéw w postaci wydrukéw
z Internetu nie sg surowsze niz w przypadku oceny innych rodzajéw dowodéw.
Obecnos¢ znaku towarowego na stronie internetowej moze zatem wskazywac
na charakter jego uzywania lub na fakt, ze opatrzone nim produkty lub ustugi
sg oferowane publicznie. Sama obecnos¢ znaku towarowego na stronie interne-
towej nie wystarcza jednak, aby dowies¢ rzeczywistego uzywania, chyba ze stro-
na internetowa wskazuje rowniez na miejsce, czas i zakres uzywania. Réwniez
sama rejestracja domeny internetowej zawierajacej w swej nazwie przedmioto-
wy znak towarowy nie moze $wiadczy¢ o rzeczywistym uzywaniu znaku.
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4.4. Forma przedstawienia srodkéw dowodowych

Zgodnie z art. 152" ust. 4 pwp pisma sktadane w toku postepowania w spra-
wie sprzeciwu powinny by¢ przesytane do Urzedu wraz z odpisem dla strony
przeciwnej. Oczywiste jest, ze wymag ten dotyczy takze materiatéw przedkia-
danych jako dowody potwierdzajace rzeczywiste uzywanie znaku. Materiaty
te powinny zosta¢ zatem przestane do Urzedu w dwdch egzemplarzach, przy
czym odpis dla zgtaszajacego powinien by¢ wyraZznie oznaczony. Urzad zaleca
takze precyzyjne ponumerowanie wszystkich sktadanych w sprawie dowodéw
i przestanie ich listy wraz z pismem przewodnim.

Ustawa pwp nakfada takze na strony postepowania w sprawie sprzeciwu obo-
wigzek przestania materiatéw i dokumentéw sporzadzonych w jezyku obcym
wraz z ich ttumaczeniami na jezyk polski (art. 152" ust. 5 pwp). Urzad nie bedzie
wymagat, by byty to ttumaczenia przysiegte.

4.5. Ocena dowodow

Urzad dokonuje oceny powotanych dowoddéw, uwzgledniajac wszystkie oko-
licznosci konkretnej sprawy. Kwestia, czy w danym przypadku uzywanie jest
wystarczajace, zalezy od wielu czynnikéw i musi by¢ oceniane z uwzglednie-
niem odrebnych dla kazdego przypadku uwarunkowan. Oznacza to, ze przed-
stawione przez uprawnionego materiaty nalezy ocenia¢ tacznie. W pewnych
okolicznosciach moze sie bowiem okaza¢, ze poszczegdlne dowody poje-
dynczo nie sa wystarczajace do wykazania uzywania znaku towarowego,
ale juz wspdlnie z innymi dokumentami moga swiadczy¢ o takim uzywaniu.

Wsrdd okolicznosci, ktére powinny zostac wziete pod uwage, nalezy wymienic
w szczegdlnosci whasciwosci przedmiotowe towardw i ustug oraz czestotliwosc
lub regularno$¢ uzywania znaku. Nalezy takze uwzgledni¢ fakt, czy znak jest
uzywany do sprzedazy wszystkich towaréw lub ustug pochodzacych z przed-
siebiorstwa wiasciciela, czy tez wytacznie dla niektérych z nich.
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Wszystkie przedstawione materiaty powinny by¢ przeanalizowane przede
wszystkim pod katem, czy rzeczywiscie swiadcza o uzywaniu znaku w okre-
sie pieciu lat poprzedzajacych zgtoszenie znaku, wobec ktérego sktadany jest
sprzeciw. Oznacza to, ze szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na daty i miejsce
uzywania wskazane na zamoéwieniach, fakturach i w katalogach.

Zasada jest, ze uzywanie znaku towarowego, nawet na minimalna skale, moze
by¢ wystarczajace do stwierdzenia, ze doszto do spetnienia przestanki rzeczy-
wistego uzywania w zaleznosci od towaréw i ustug oraz wtasciwego rynku,
o ile jest faktycznie uzasadnione handlowo.

Podsumowujac, przy ocenie, czy uzywanie znaku towarowego jest rzeczywi-
ste, nalezy wzig¢ pod uwage wszystkie fakty i okolicznosci, ktére pozwalaja
na ustalenie, czy wykorzystanie znaku towarowego w obrocie handlowym jest
realne, a jego celem jest utrzymanie lub stworzenie udziatu w rynku dla towa-
row lub ustug chronionych przez znak, uwzgledniajac przy tym nature tych to-
wardw i ustug, cechy danego rynku oraz skale i czestotliwo$¢ uzywania znaku.
Rzeczywiste uzywanie musi opiera¢ sie na obiektywnych dowodach potwier-
dzajacych, ze znak jest faktycznie obecny na rynku i ma to miejsce na wystar-
czajaca skale. Nie moze natomiast pozostawac jedynie w sferze domnieman
i przypuszczen [por. wyrok TSUE z dnia 11 maja 2006 r., C-416/04P Vitafruit].
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Sprzeciw wobec zgtoszenia znaku towarowego moze wnie$¢ uprawniony
do wczesniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wczesniejszego prawa
osobistego lub majatkowego. Oznacza to, ze kazda z oséb, ktédra uzna, ze zgto-
szony znak towarowy spetnia jeden z przypadkéw wskazanych w art. 132" pwp,
bedzie mogta wnies¢ sprzeciw wobec zgtoszenia tego oznaczenia. W praktyce
moze to oznacza¢, ze wobec jednego znaku towarowego do Urzedu wptynie
wiecej niz jeden sprzeciw.

W przypadku wiekszej liczby sprzeciwéw, wniesionych wobec jednego zgtosze-
nia, mozliwe sa dwie sytuacje. Pierwsza z nich dotyczy sprzeciwéw sktadanych
wobec jednego znaku, ktérych zakres bedzie obejmowac rézne klasy towarowe
badz ustugowe. Druga wystapi w przypadku, gdy sprzeciwy oparte na réznych
wczesniejszych prawach beda wnoszone wobec tych samych klas towarowych.

W obu opisanych powyzej sytuacjach kazdy ze ztozonych sprzeciwéw bedzie
rozpatrywany przez Urzad w oddzielnym postepowaniu zgodnie z data wpty-
wu. Postepowania te bedg bowiem inicjowane przez ztozenie oddzielnego
whniosku sprzeciwowego. Zostanie im takze nadany oddzielny numer. W kaz-
dym z tych postepowan zostanie takze przeprowadzone oddzielne poste-
powanie dowodowe i podjeta decyzja, uwzgledniajaca caty zebrany w tych
sprawach materiat.

Po prawomocnym zakonczeniu wszystkich postepowan decyzja o udzieleniu
badz odmowie udzielenia prawa na zgtoszony znak towarowy uwzgledni wy-
nik poszczegdlnych postepowan. W postepowaniu gtéwnym zostanie wyda-
na decyzja o odmowie udzielenia prawa ochronnego na przedmiotowy znak
w zakresie, w ktérym sprzeciwy te zostaty uznane za zasadne, a w pozostatym
zakresie udzielone zostanie prawo ochronne.

Przyktad
Podmiot 1X zgtasza do Urzedu znak towarowy X przeznaczony do oznaczania
towaréw w klasie 3, 5, 10, 32 i ustug w klasie 44.
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Wobec zgtoszenia znaku X wniesione zostaja 4 sprzeciwy.

Sprzeciw 1- wniesiony przez podmiot 1A oparty na krajowym znaku A wobec
towaréw z klasy 3 i 5 - sprzeciw oddalony;

Sprzeciw 2 — whiesiony przez podmiot 1B oparty na miedzynarodowym znaku B
wobec towardéw z klasy 10 - sprzeciw uznany za zasadny;

Sprzeciw 3— wniesiony przez podmiot 1C oparty na wspdlnotowym znaku C
wobec ustug z klasy 44 — sprzeciw uznany za zasadny;

Sprzeciw 4 —wniesiony przez podmiot 1D oparty na krajowym znaku
towarowym D wobec towaréw z klasy 32 - sprzeciw oddalony.

Urzad udzieli prawa ochronnego na znak X dla towaréw z klasy 3, 5 i 32, nato-
miast odméwi udzielenia prawa dla towaréw z klasy 10 i ustug z klasy 44.

Przyktad
Zgtoszony znak towarowy X przeznaczony jest do oznaczania towaréw w kla-
sie 3,5, 10, 32 i ustug w klasie 44.

Wobec zgtoszenia znaku X wniesione zostaja 4 sprzeciwy.

Sprzeciw 1 — wniesiony przez podmiot 1A oparty na krajowym znaku A wobec
towardéw z klasy 3 i 5 — sprzeciw oddalony;

Sprzeciw 2 — wniesiony przez podmiot 1B oparty na miedzynarodowymznaku B
wobec towaréw z klasy 5 i 10 - sprzeciw uznany za zasadny
w klasie 5, oddalony w klasie 10;

Sprzeciw 3 — wniesiony przez podmiot 1C oparty na wspolnotowym znaku C
wobec towaréw z klasy 5, 10 i ustug z klasy 44 - sprzeciw uznany

za zasadny w klasach 5 i 10, oddalony w klasie 44;

Sprzeciw 4 — wniesiony przez podmiot 1D oparty na krajowym znaku towaro-
wym D wobec towaréw z klasy 5i 32 - sprzeciw uznany za zasadny.
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Urzad udzieli prawa ochronnego na znak X dla towaréw z klasy 3 oraz ustug
z klasy 44, natomiast odmoéwi udzielenia prawa dla towaréw z klasy 5, 10 i 32.

W przypadku znaku X, opisanego w przykfadzie 1, decyzje, ktére zapadna
w wyniku rozpatrzenia wszystkich sprzeciwéw, beda dotyczyty innego zakre-
su ochrony znaku. Zakresy te nie pokrywaja sie, zatem poszczegdlne decyzje,
wydane w postepowaniu sprzeciwowym, nie beda w zaden sposéb wptywacé
na wynik innych postepowan toczacych sie wobec tego znaku.

W przypadku drugim zakresy sprzeciwéw obejmuja te same klasy towarowe.
Decyzje podjete w kazdym z tych postepowan bedg zatem dotyczyty tych sa-
mych towaréw. W przypadku gdy postepowania te zakorczg sie w tym samym
czasie, decyzja o udzieleniu badZ odmowie udzielenia prawa na zgtoszony znak
towarowy, tak jak w przypadku pierwszym, uwzgledni wynik poszczegélnych
postepowan. Niemniej moze okazac sie, ze postepowanie dotyczace jednego
ze sprzeciwdw zakonczy sie szybciej niz pozostate. Taka sytuacja moze mie¢
miejsce zwtaszcza, gdy sprzeciw oparty bedzie na zgtoszeniu wczesniejszego
znaku towarowego. Zgodnie z art. 132" ust. 2 pwp do czasu zakoriczenia poste-
powania zgtoszeniowego dotyczacego tego wczesniejszego znaku postepo-
wanie w sprawie sprzeciwu zawiesza sie. W rzeczywistosci bedzie to oznacza¢
wydtuzenie czasu rozpatrywania zgtoszenia.
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ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA W SPRAWIE
SPRZECIWU

1. RODZAJE DECYZJI

W sprawach nieuregulowanych w ustawie pwp do postepowania w sprawie
sprzeciwu przed Urzedem stosuje sie, z zastrzezeniem art. 253 pwp, odpo-
wiednio przepisy kpa (art. 1522 w zw. z art. 252 pwp).

Urzad Patentowy rozpatruje sprzeciw w jego granicach i jest zwigzany podsta-
wa prawng wskazana przez wnoszacego sprzeciw (art. 152% pwp).

Przyktad

Jezeli wnoszacy sprzeciw opart go na podstawie art. 132" ust. 1 pkt 3 pwp -
podobienstwie zgtoszonego znaku do znaku wczesniejszego, Urzad bedzie
rozstrzygat sprzeciw tylko w tym zakresie, mimo ze z sytuacji prawnej wynika,
ze podstawg sprzeciwu mogtby by¢ takze art. 132" ust. 1 pkt 1 pwp - narusze-
nie praw osobistych wnoszacego sprzeciw.

UWAGA!

Podstawg sprzeciwu mogaq by¢ réwniez zgtoszenia znakéw towa-
rowych z wczesniejszym pierwszenstwem, o ile udzielone zosta-
nie na nie prawo ochronne. Do czasu prawomocnego zakoncze-
nia wczesdniejszych postepowan zgtoszeniowych, postepowanie
W sprawie sprzeciwu zawiesza sie (art. 132" ust. 2 pwp).

Po rozpatrzeniu sprzeciwu, Urzad wydaje decyzje o oddaleniu sprzeciwu lub
uznaniu go za zasadny w catosci lub czesci (art. 1522' pwp).

106




ROZDZIAL X
ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA W SPRAWIE SPRZECIWU

1.1. Oddalenie sprzeciwu

Sprzeciw jest oddalany w catosci, jezeli po rozwazeniu wszystkich okolicznosci
sprawy, argumentéw przedstawionych przez strony postepowania oraz zgro-
madzonego materiatu dowodowego, Urzad uzna, ze nie zostaty spetnione
przestanki zastosowania normy prawnej, bedacej podstawg sprzeciwu, a wiec
ktérejkolwiek z sytuacji prawnych wymienionych w art. 132" ust. 1-3 pwp.

Sprzeciw jest takze oddalany w sytuacji, gdy zgtaszajacy podnidst zarzut nie-
uzywania znaku towarowego w sposéb rzeczywisty, w ciggu nieprzerwanego
okresu 5 lat przed data dokonania zgtoszenia znaku towarowego bedacego
przedmiotem sprzeciwu dla towaréw objetych sprzeciwem, a zarzut ten zostat
uznany przez Urzad za zasadny.

Inna sytuacja oddalenia sprzeciwu to przypadek, gdy uprawniony do wczes-
niejszego znaku towarowego lub uprawniony z wczesniejszego prawa osobi-
stego lub majatkowego wyrazi pisemng zgode na udzielenie prawa ochronne-
go na poézniejszy znak towarowy (art. 133 pwp).

1.2. Umorzenie postepowania w sprawie sprzeciwu

Postepowanie w sprawie sprzeciwu umarza sie, jezeli sprzeciw nie spetnia wy-
mogdw formalnych innych niz te wymienione w art. 152" ust. 6 pwp, a braki te
nie zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.

Postepowanie w sprawie sprzeciwu umarza sie réwniez odpowiednio w cato-
Sci lub czesci z uwagi na jego bezprzedmiotowosé, np. cofniecie sprzeciwu,
a takze umorzenie postepowania zgtoszeniowego z powodu cofniecia wnio-
sku o udzielenie prawa ochronnego czy tez odmowe udzielenia prawa ochron-
nego na podstawie art. 129" pwp w postepowaniu zgtoszeniowym.
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1.3. Pozostawienie sprzeciwu bez rozpoznania

Urzad, w drodze postanowienia, pozostawia bez rozpoznania sprzeciw, ktory:
® zostat wniesiony po uptywie terminu lub

® nie wskazuje zgtoszenia znaku towarowego, wobec ktérego jest wno-
szony, lub

® nie wskazuje wczesniejszego prawa, o ktébrym mowa w art. 132

ust. 1-3 pwp,

chyba ze braki te zostaty uzupetnione w terminie trzech miesiecy od daty ogto-
szenia o zgtoszeniu znaku towarowego. Termin ten nie podlega przywrdceniu
(art. 1527 ust. 6 pwp).

~_, UWAGA!

Urzad nie wzywa wnioskodawcy o uzupetnienie ww. brakéw.

Na wydane postanowienie stuzy stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy (art. 244 ust. 1i 4 pwp).

2. UZNANIE SPRZECIWU ZA ZASADNY W CALOSCI
LUB CZESCI

Sprzeciw zostaje uznany za zasadny w catosci lub czesci, jezeli po rozwazeniu
wszystkich okolicznosci sprawy, argumentéw przedstawionych przez strony
postepowania oraz zgromadzonego materiatu dowodowego, Urzad uzna,
Ze zostaty spetnione przestanki zastosowania ktérejkolwiek normy prawnej
bedacej podstawa sprzeciwu, a wiec jednej lub wiecej sytuacji prawnej wy-
mienionej w art. 132" ust. 1-3 pwp, na ktdrej oparto sprzeciw.

Przyktad

Urzad Patentowy uznat za zasadny sprzeciw w czesci dotyczacej towaréw wy-
mienionych w klasie 13, a za bezzasadny w czesci dotyczacej ustug wymienio-
nych w klasie 45 i w tej czesci sprzeciw zostaje oddalony.
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3. INNEDECYZIJE

Postepowanie w sprawie sprzeciwu moze zakonczy¢ sie takze decyzja, w kté-
rej organ uzna sprzeciw w czesci za zasadny, a w pozostatym zakresie umorzy
postepowanie, badz tez w czesci oddali sprzeciw i w pozostatym zakresie umo-
rzy postepowanie. Stanie sie tak w przypadku, gdy podstawa do umorzenia
postepowania dotyczy tylko okreslonej czesci postepowania, a w pozostatym
zakresie zapada rozstrzygniecie co do istoty.

Przyktad

Whnoszacy sprzeciw cofa sprzeciw, ale tylko co do towaréw z klasy 6, podtrzy-
muje go za to w stosunku do towaréw z klasy 19. Urzad uznaje, ze nie jest spet-
niona norma art. 132" ust. 1 pkt 3 pwp w stosunku do towaréw z klasy 19 i w tym
zakresie oddala sprzeciw, jednocze$nie umarzajac postepowanie w stosunku
do towaréw z klasy 6.

Przyktad

Wnoszacy sprzeciw cofa sprzeciw, ale tylko co do towaréw z klasy 10, podtrzy-
muje go za to w stosunku do towaréw w klasy 5. Urzad uznaje, ze jest spetnio-
na norma art. 132" ust. 1 pkt 3 pwp w stosunku do towaréw z klasy 5 i w tym
zakresie uznaje sprzeciw za zasadny, jednoczes$nie umarzajac postepowanie
w stosunku do towaréw z klasy 10.

4. WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY
OD DECYZJIWYDANEJW POSTEPOWANIU
W SPRAWIE SPRZECIWU

Od decyzji Urzedu Patentowego wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu stronom
stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 152% pwp). W postepo-
waniu z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy odpowiednio stosuje sie
art. 244-245, 248 i 249 pwp.

Termin do ztozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakonczonej
decyzja wynosi dwa miesiagce, a zakoriczonej postanowieniem - jeden mie-
sigc od dnia doreczenia stronie decyzji lub postanowienia (art. 244 ust. 4 pwp
w zw. z art. 1522 ust. 1 pwp).
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Stronami postepowania odwotawczego s wnoszacy sprzeciw i zgtaszajacy
znak towarowy, bowiem oba podmioty byty stronami postepowania w spra-
wie sprzeciwu (art. 152" ust. 1 pwp).

Do postepowania o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje sie odpowied-
nio, z zastrzezeniem szczegdlnych przepiséw ustawy Prawo wtasnosci prze-
mystowej, przepisy kpa dotyczace rozpatrywania odwotania od decyzji
(art. 244 ust. 1" w zw. z art. 15222 ust. 1 pwp).

Whniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia (art. 244 ust. 12
w zw. z art. 15222 ust. 1 pwp).

UWAGA!

Nowe fakty i dowody moga by¢ powotane tylko jezeli ich powota-
nie nie byto wczeéniej mozliwe albo potrzeba ich powotania wyni-
kta pézniej (art. 15222 ust. 2 pwp).

Przed uptywem terminu do ztozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
decyzja nie podlega wykonaniu (art. 244 ust. 5 w zw. z art. 152?22 ust. 1 pwp).

W przypadku gdy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie spetnia wy-
mogow formalnych, Urzad, w formie postanowienia, wzywa wnioskodawce
do usuniecia brakéw w terminie 30 dni pod rygorem umorzenia postepowania
(art. 244" pwp w zw. z art. 1522 pwp).

Uprawnionym do rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest
ekspert wyznaczony przez Prezesa Urzedu Patentowego (art. 244 ust. 1*

w zw. z art. 15222 ust. 1 pwp).

Po przeprowadzeniu postepowania w sprawie wniosku o ponowne rozpatrze-
nie sprawy Urzad wydaje decyzje.
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W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Urzad Patentowy wydaje decyzje,
zgodnie z art. 245 ust. 1 pwp, w ktére;j:

1. Utrzymuje w mocy zaskarzong decyzje

Zaskarzona decyzja, wydana w postepowaniu sprzeciwowym, jest w catosci
utrzymana przez organ dziatajacy w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy. Zaleznie od przypadku moze to by¢ decyzja o oddaleniu sprzeciwu
albo decyzja o uznaniu go za zasadny w catosci lub w czesci. Organ dziatajacy
w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy moze utrzymac w mocy tak-
ze decyzje o umorzeniu postepowania.

2. Uchyla zaskarzong decyzje w catosci albo czesci i w tym zakresie rozstrzyga

co do istoty sprawy
Organ dziatajacy w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy uchy-
la decyzje wydana w postepowaniu sprzeciwowym w catosci albo w czesci
i rozstrzygajac o istocie sprawy odpowiednio oddala sprzeciw albo uznaje
go za zasadny w tym zakresie.

3. Uchyla zaskarzong decyzje w catosci albo czesci i w tym zakresie umarza
postepowanie w sprawie

Takie rozstrzygniecie dotyczy przypadku, gdy postepowanie w sprawie sprze-
ciwu okazatoby sie bezprzedmiotowe, np. nie byto wiasciwe]j reprezentacji
strony wnoszacej sprzeciw. W takim przypadku nalezy uchyli¢ wydang decyzje
i umorzy¢ postepowanie w sprawie sprzeciwu. Moze to by¢ takze przypadek,
kiedy sprzeciw zostanie w czesci wycofany - jednak skutek prawny takiego
dziatania zalezy jeszcze od tego, jaka konkretnie decyzja zostata wydana w po-
stepowaniu sprzeciwowym i ktéra strona zaskarzyta rozstrzygniecie w sprawie.
Na cofniecie sprzeciwu musza wyrazi¢ zgode obie strony postepowania.

4. Umarza postepowanie w czesci, a w pozostatym zakresie utrzymuje w mocy
zaskarzong decyzje lub uchyla zaskarzong decyzje i rozstrzyga co do istoty sprawy

Jest to przypadek, kiedy w stosunku do czesci decyzji wydanej w postepowa-
niu w sprawie sprzeciwu zostat wycofany wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy. W tej czesci organ dziatajacy w trybie wniosku o ponowne rozpatrze-
nie sprawy umarza postepowanie, a w pozostatym zakresie poddaje decyzje
kontroli. W rezultacie ta cze$¢ decyzji, w stosunku do ktérej podtrzymano
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze ostatecznie by¢ utrzymana
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albo tez uchylona. Jezeli organ uchyli decyzje, konieczne jest w tym zakresie
rozstrzygniecie co do istoty sprawy. Ostateczny rezultat postepowania zalezy
od tego, jaka konkretnie decyzja zostata wydana w postepowaniu sprzeciwo-
wym i ktéra strona zaskarzyfa rozstrzygniecie w sprawie.

Przyktad

Ztozono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy od catosci decyzji, w ktérej
uznano sprzeciw za zasadny w stosunku do klas 14, 18 25. Nastepnie wycofano
whniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w stosunku do klasy 25 - w tym za-
kresie umarza sie wiec postepowanie odwotawcze. Rbwnoczesnie organ moze
orzec, ze utrzymuje w mocy decyzje o uznaniu za zasadny sprzeciwu w od-
niesieniu do klasy 18, a w odniesieniu do klasy 14 uchyla decyzje o uznaniu
sprzeciwu za zasadny (w zakresie klasy 14 sprzeciw powinien by¢ oddalony).

5. Umarza postepowanie

Organ dziatajacy w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy umarza
postepowanie, gdy okaze sie ono bezprzedmiotowe. Bedzie tak np. w przy-
padku, gdy w catosci cofnieto wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Postepowanie w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy umarza sie
takze, gdy organ dziatajacy w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
w toku postepowania wydat postanowienie wzywajace strone do dokonania
okreslonej czynnosci, pod rygorem umorzenia postepowania, a strona poste-
powania nie wykonata tegoz postanowienia.

Przepisy dotyczace wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakornczonej de-

cyzja stosuje sie odpowiednio przy rozstrzyganiu wniosku o ponowne rozpa-
trzenie sprawy rozstrzygnietej postanowieniem (art. 245 ust. 3 pwp).
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Po prawomocnym zakonczeniu wszystkich postepowan w sprawie sprzeciwu,
Urzad Patentowy odmawia udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
w zakresie, w ktérym sprzeciwy zostaty uznane za zasadne, a w pozostatym
zakresie udziela prawa ochronnego na znak towarowy (art. 147 ust. 1" pwp).

W przypadku gdy sprzeciwy zostaty uznane za zasadne w odniesieniu do ca-
fosci zakresu towaréw i ustug, do ktérych oznaczania przeznaczony byt znak
towarowy, odmowa udzielenia prawa ochronnego ma charakter catkowity.

Jezeli sprzeciwy zostaty oddalone, w catosci lub czesci, albo tez postepowanie
w sprawie sprzeciwu zostato umorzone, prawo ochronne na znak towarowy
moze zosta¢ udzielone.

UWAGA!

Jezeli podstawa ktoregos ze sprzeciwow jest znak towarowy zgto-
szony, ale niezarejestrowany, zawieszenie postepowania w sprawie
ktoregokolwiek ze sprzeciwow na podstawie art. 132" ust. 2 pwp
uniemozliwia jednoczesnie wydanie decyzji konczacej postepo-
wanie zgloszeniowe znaku towarowego, w stosunku do ktérego
zostal zgtoszony sprzeciw.

Po uprawomocnieniu sie wszystkich decyzji wydanych w ww. postepowaniach
odwotawczych Urzad przystepuje do wydania decyzji rozstrzygajacej o losie
zgtoszonego znaku towarowego i ewentualnego zakresu jego ochrony.

Tym samym, Urzad, dla celéw wydania decyzji korczacej postepowanie w spra-
wie udzielenia prawa ochronnego, musi wzig¢ pod uwage i przeanalizowac
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wszystkie decyzje wydane do tej pory i na ich podstawie wydac¢ ostateczng
decyzje.

Przyktad

Jezeli znak towarowy zostat zgtoszony w klasach 10, 35 i 44 i w sprawie zo-
staty wydane decyzje: w | postepowaniu sprzeciwowym o uznaniu sprzeciwu
za zasadny na podstawie art. 132" ust. 1 pkt 3 pwp co do towaréw zawartych
w klasie 10 i w Il postepowaniu odwotawczym o utrzymaniu decyzji wydanej
na podstawie art. 132" ust. 1 pkt 1 pwp w sprawie oddalenia sprzeciwu w ca-
tosci ztozonego w stosunku do wszystkich towaréw i ustug, Urzad w decyzji
konczacej postepowanie zgtoszeniowe odmoéwi udzielenia prawa ochronnego
dla towaréw z klasy 10 i udzieli prawa ochronnego dla ustug z klas 35 i 44.
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ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA
ZGLOSZENIOWEGO

1. RODZAJE DECYZJI

Wydanie decyzji w sprawie zgtoszenia znaku towarowego konczy postepowa-
nie zgtoszeniowe.

Urzad wydaje decyzje o udzieleniu prawa ochronnego, jezeli nie stwierdzi zad-
nych przeszkéd do udzielenia prawa ochronnego na podstawie art. 129', 136!
i 136° pwp, a termin do ztozenia sprzeciwu bezskutecznie uptynat lub wniesio-
ne sprzeciwy zostaty uznane za bezzasadne.

Udzielenie prawa ochronnego nastepuje pod warunkiem uiszczenia optaty
za dziesiecioletni okres ochrony. W razie nieuiszczenia optaty w wyznaczonym
terminie Urzad Patentowy stwierdza wygasniecie decyzji o udzieleniu prawa
ochronnego (art. 147 ust. 2 pwp).

W przypadku stwierdzenia przeszkdéd do udzielenia prawa ochronnego
na podstawie art. 129', 136' i 136° pwp Urzad wydaje decyzje o odmowie udzie-
lenia prawa (art. 145 ust. 1 pwp). Co do zasady taka decyzja jest wydawana
jeszcze przed publikacja informacji o zgtoszeniu znaku towarowego w BUP-ie.
Jednakze Urzad moze odméwi¢ udzielenia prawa takze w przypadku, gdy po-
wziagt informacje o dodatkowych okolicznosciach wskazanych w art. 129, 136
i 136° pwp dopiero po ogtoszeniu o zgtoszeniu znaku towarowego. Zwykle be-
dzie miato to miejsce w przypadku ztozenia uwag przez osoby trzecie.

Jezeli brak warunkéw wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak
towarowy dotyczy tylko niektérych towaréw lub ustug, Urzad wydaje decyzje
o odmowie udzielenia prawa ochronnego w tym zakresie (art. 145 ust. 3 pwp).

Ogtoszenie o zgtoszeniu znaku towarowego w BUP-ie otwiera okres sprze-
ciwowy, w trakcie ktérego mozna sktada¢ sprzeciwy do zgtoszenia znaku
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towarowego na podstawie art. 132' pwp. Postepowania w sprawie sprzeciwéw
sa postepowaniami odrebnymi wobec zgtoszeniowego, ktdre zostaje wstrzy-
mane do momentu rozpatrzenia sprzeciwdw (art. 1527 ust. 1 pwp).

Po prawomocnym zakonczeniu wszystkich postepowan w sprawie sprzeci-
wow Urzad odmawia udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w za-
kresie, w ktérym sprzeciwy zostaty uznane za zasadne, a w pozostatym zakre-
sie udziela prawa ochronnego na znak towarowy.

Urzad Patentowy moze takze wydac decyzje o umorzeniu postepowania. Naj-
czesciej jest ona nastepstwem niewykonania przez zgtaszajacego w wyzna-
czonym terminie postanowienia wydanego pod rygorem umorzenia postepo-
wania (art. 42 ust. 1, art. 46 ust. 1 pwp).

Urzad moze réwniez wydac decyzje o umorzeniu postepowania w catosci lub
w czesci w przypadku niewykonania przez zgtaszajacego w wyznaczonym ter-
minie postanowienia wydanego na podstawie art. 1442 pwp, a zatem dotycza-
cego usterek lub brakéw w wykazie towarow.

Decyzje o umorzeniu postepowania zgtoszeniowego Urzad wydaje takze
w przypadku, gdy okaze sie ono bezprzedmiotowe, np. zgtaszajacy wycofa
whniosek o udzielenie prawa ochronnego, rezygnujac z ubiegania sie o znak
towarowy (art. 105 kpa w zw. art. 252 pwp).

Urzad Patentowy umarza réwniez postepowanie, ktére byto zawieszone
na wniosek zgtaszajacego na podstawie art. 98 § 1 kpa, a zgtaszajacy w okresie
trzech lat od daty zawieszenia postepowania nie zwrdcit sie o jego podjecie
(art. 98 § 2 kpa w zw. z art. 252 pwp).

UWAGA!

Decyzje konczace postepowanie zgtoszeniowe sg publikowane
w WUP-ie.
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2. WNIOSKI O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY
W POSTEPOWANIU ZGLOSZENIOWYM

Od decyzji Urzedu Patentowego, a takze postanowien wydawanych na pod-
stawie ustawy pwp, stronie stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
w rozumieniu kpa (art. 244 pwp).

Termin do ztozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakonczonej de-
cyzja wynosi dwa miesigce, a zakonczonej postanowieniem - jeden miesigc
od dnia doreczenia stronie decyzji lub postanowienia (art. 244 ust. 4 pwp).

Przed uptywem terminu do ztozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
decyzja nie podlega wykonaniu (art. 244" ust. 5 pwp).

Whniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. W tresci
przedmiotowego wniosku wymagane jest wiec przytoczenie argumentacji
okreslajacej przyczyny, ktére w ocenie strony pozwalaja na uznanie rozstrzyg-
niecia Urzedu za wadliwe (art. 244 ust. 12 pwp).

Do postepowania o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje sie odpowiednio,
z zastrzezeniem przepiséw szczegdlnych ustawy pwp, przepisy kpa dotyczace
rozpatrywania odwotania od decyzji (art. 244 ust. 1" pwp).

Whniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy musi zosta¢ optacony zgodnie
ze stawka podang w tabeli optat. W przypadku braku uiszczenia optaty wraz
z wnioskiem Urzad wzywa strone do uiszczenia opfaty.

Jezeli wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie spetnia wymogoéw formal-
nych (zaréwno tych okreslonych przepisami pwp, jak i zasad ogélnych kpa
dotyczacych sktadanych podan - art. 63 § 2), Urzad Patentowy wzywa wnio-
skodawce postanowieniem do usuniecia brakéw w terminie 30 dni od dnia
doreczenia pisma, pod rygorem umorzenia postepowania (art. 244' pwp).
Jezeli strona usunie braki formalne w wyznaczonym terminie, wnioskowi na-
daje sie dalszy bieg i podlega on rozpoznaniu. W odmiennej sytuacji Urzad
wydaje decyzje o umorzeniu postepowania w sprawie wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy.
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Przyktad brakéw formalnych: na wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy bra-
kuje jednego z podpiséw oséb uprawnionych do reprezentacji podmiotu zgta-
szajacego znak towarowy.

W przypadku niedopuszczalnosci ztozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy albo uchybieniu terminu do jego wniesienia Urzad Patentowy stwier-
dza ten fakt w drodze postanowienia. Postanowienie w tej sprawie jest osta-
teczne (art. 134 kpa w zw. z art. 244 ust. 1" pwp).

Niedopuszczalnos¢ wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy moze wynikac
z przyczyn przedmiotowych, jak tez z przyczyn podmiotowych. W pierwszej
grupie wymieni¢ mozna brak przedmiotu zaskarzenia, wylaczenie mozliwosci
whiesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie lub wyczerpanie przystugujacych
srodkéw zaskarzenia. Do podmiotowych przyczyn niedopuszczalnosci wnio-
sku zalicza sie przypadki wniesienia srodka zaskarzenia przez osobe niemajaca
do tego legitymacji badz przez osobe niemajgcg zdolnosci do czynnosci praw-
nych [wyrok NSA z dnia 11 grudnia 2007 r., Il OSK 1661/06].

Uchybienie terminu jest okolicznoscig obiektywna i w razie jej stwierdzenia
Urzad nie ma innej mozliwosci dziatart prawnych niz wydanie postanowienia
o uchybieniu terminu. Wyjatkiem jest tutaj ztozenie wraz z wnioskiem o po-
nowne rozpatrzenie sprawy wniosku o przywrdcenie terminu do jego ztozenia
na podstawie art. 58 § 1 kpa.

2.1 Rodzaje decyzji wydawanych w wyniku ponownego
rozpatrzenia sprawy

W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Urzad wydaje decyzje, w ktorej,
zgodnie z art. 245 ust. 1 pwp:
® utrzymuje w mocy zaskarzong decyzje;

e uchyla zaskarzona decyzje w catosci albo czesci i w tym zakresie roz-
strzyga co do istoty sprawy;

@ uchyla zaskarzona decyzje w catosci albo czesci i w tym zakresie umarza
postepowanie w sprawie;
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® umarza postepowanie w czesci, a w pozostatym zakresie utrzymuje
w mocy zaskarzona decyzje lub uchyla zaskarzong decyzje i rozstrzyga
co do istoty sprawy;

® umarza postepowanie.

2.1.1. Utrzymanie w mocy zaskarzonej decyzji

Taka decyzje Urzad wydaje, gdy po ponownym rozpatrzeniu sprawy, cato-
ksztattu jej okolicznosci, wszystkich argumentéw przedstawionych przez
strone postepowania i zebranych dowodéw podejmuje decyzje o utrzymaniu
w mocy catosci zaskarzonej decyz;ji.

2.1.2. Uchylenie zaskarzonej decyzji w catosci lub czescii w tym
zakresie rozstrzygniecie co do istoty sprawy

Urzad Patentowy, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, moze uchyli¢ w catosci
swoja decyzje.

Decyzja moze by¢ takze uchylona w czesci. Przypadek czesciowego uchylenia
decyzji zazwyczaj dotyczy uwzglednienia odwofania zgtaszajacego co do cze-
$ci towardw i ustug. W takim przypadku czes¢ towardw i ustug nadal jest objeta
odmowg udzielenia prawa ochronnego, ale do czesci, w ktérej odmowa zosta-
ta uchylona, moze by¢ wydana decyzja o udzieleniu prawa ochronnego.

W obu przypadkach warunkiem wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronne-
go jest bezskuteczny uptyw terminu do ztozenia sprzeciwéw badz tez zakon-
czenie postepowan w sprawie sprzeciwéw decyzjg negatywna dla podmio-
tow wnoszacych sprzeciw (oddalenie sprzeciwéw, umorzenie postepowania
W sprawie sprzeciwu itp.).

2.1.3. Uchylenie zaskarzonej decyzji w catosci albo czesci i w tym
zakresie umorzenie postepowania w sprawie

W art. 245 ust. 1 pkt 3 pwp zostata przewidziana mozliwos¢ uchylenia zaskar-
zonej decyzji w catosci lub w czesci i w tym zakresie umorzenia postepowania
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w sprawie zgtoszenia znaku towarowego. Przepis ten jest analogiczny do nor-
my prawnej zawartej w kpa — 138 § 1 pkt 2 in fine.

Zgodnie z wyrokiem NSA: ,Organ wyzszego stopnia, dziatajacy jako organ
odwotawczy, nie moze umorzy¢ postepowania przed organem | instancji bez
wczesniejszego orzeczenia o uchyleniu zaskarzonej decyzji tego organu, pod-
lega bowiem rygorom z art. 138 kpa. Organ odwotawczy nie moze przy tym
umorzy¢ postepowania na podstawie art. 105 kpa, poniewaz zakres decyzji or-
ganu odwotawczego reguluja wylgcznie przepisy art. 138 kpa” [por. wyrok NSA
w Warszawie z dnia 28 stycznia 1982 r., | SA 1273/82].

Tym samym, jezeli w trakcie postepowania w sprawie wniosku o ponowne roz-
patrzenie sprawy okaze sie, ze konieczne jest umorzenie postepowania zgto-
szeniowego, Urzad dziatajacy w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie spra-
wy musi najpierw uchyli¢ decyzje wydang w postepowaniu zgtoszeniowym,
a nastepnie umorzyc¢ to postepowanie w catosci lub w czesci, zaleznie od przy-
padku (zgodnie z przestankami okreslonymi w art. 105 § 1 kpa).

Konkretnym przyktadem sytuacji prawnej, w ktérej zostanie wydana taka de-
cyzja, jest:

cofniecie zgtoszenia, tj. wniosku o udzielenie prawa ochronnego, w od-
niesieniu do catosci badz czesci towardéw i ustug;

podpisanie podania o udzielenie prawa ochronnego i uczestnictwo
w postepowaniu zgtoszeniowym osoby, ktéra byta nieuprawiona
do wystepowania w imieniu zgtaszajacego (np. wadliwie umocowa-
ny petnomocnik, jesli braki petnomocnictwa nie zostang uzupetnione
w wyznaczonym terminie);

nieistnienie podmiotu, ktéry ztozyt wniosek o udzielenie prawa ochron-
nego, a okolicznosci prawne wykluczaja wstapienie na jego miejsce na-
stepcéw prawnych.
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2.1.4. Umorzenie postepowania w czesci, a w pozostatym zakresie
utrzymanie w mocy zaskarzonej decyzji lub uchylenie
zaskarzonej decyzji i rozstrzygniecie co do istoty sprawy

Takie rozstrzygniecie konieczne jest w sytuacji, w ktérej skarzacy cofa wniosek
0 ponowne rozpatrzenie sprawy, ale tylko w czesci, poniewaz w pozostatym
zakresie dalej nie zgadza sie z decyzja Urzedu i podtrzymuje wniosek o po-
nowne rozpatrzenie sprawy.

Przyktad

Zgtaszajacy przyznaje racje Urzedowi, ze w stosunku do czesci zgtoszenia
zachodzg przestanki odmowy udzielenia prawa na podstawie art. 129' pwp
(np. w stosunku do towaréw z klasy 25) i w tym zakresie cofa wniosek o ponow-
ne rozpatrzenie sprawy, jednakze nadal nie zgadza sie zodmowa w stosunku
do towardw z klasy 18 i w tym zakresie podtrzymuje wniosek o ponowne roz-
patrzenie sprawy.

W powyzszym przypadku Urzad umorzy postepowanie w sprawie wniosku
0 ponowne rozpatrzenie sprawy w czesci, w stosunku do ktorej cofnieto wnio-
sek, a w pozostatym zakresie utrzyma decyzje w mocy albo tez uchyli ja w ca-
tosci lub w czesci i rozstrzygnie co do istoty.

2.1.5. Umorzenie postepowania

Urzad Patentowy moze umorzy¢ postepowanie w sprawie wniosku o ponow-
ne rozpatrzenie sprawy, kiedy okaze sie ono bezprzedmiotowe. Taki przypadek
zachodzi w sytuacji wycofania wniosku o ponowne rozpatrzenie w catosci.

,Bezprzedmiotowos¢ postepowania odwotawczego zachodzi wtedy, gdy
strona skutecznie cofnie odwotanie (art. 137 kpa) oraz gdy organ odwotawczy
w toku postepowania ustali, ze wnoszacy odwotanie nie jest strong w sprawie
(art. 127 § 1 kpa). Powyzsze okolicznosci wypetniaja przestanke bezprzedmio-
towosci postepowania odwotawczego” [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia
19 stycznia 2012 r., VI SA/Wa 1952/11].
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UWAGA!

Powyzszg norme dotyczaca rodzajow rozstrzygniec¢ konczacych
postepowanie w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie spra-
wy stosuje sie odpowiednio przy rozstrzyganiu wniosku o ponow-
ne rozpatrzenie sprawy dotyczacego wydanego postanowienia
(art. 245 ust. 3 pwp).

W razie nieuwzglednienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i utrzy-
mania decyzji lub postanowienia w mocy termin dokonania czynnosci, wy-
znaczony w zaskarzonej decyzji lub postanowieniu, biegnie na nowo (art. 245
ust. 21 3 pwp).

3. PRZYWROCENIE TERMINU
W POSTEPOWANIU ZGLOSZENIOWYM

Jezeli w toku rozpatrywania sprawy strona postepowania uchybita termino-
wi do dokonania czynnosci, ktéra warunkuje bieg postepowania, moze ona
wystapic¢ do Urzedu o przywrécenie terminu do jej dokonania. Konieczne jest
jednak uprawdopodobnienie, ze stato sie to bez winy strony, a takze jedno-
czes$nie nalezy dokona¢ czynnosci, dla ktérej termin byt wyznaczony (art. 243
ust. 1 pwp).

Whniosek o przywrécenie terminu sktada sie do Urzedu w terminie szesciu mie-
siecy od dnia, w ktérym uptynat termin do dokonania okreslonej czynnosci
(art. 243 ust. 2 pkt 1 pwp).

UWAGA!

Nie mozna przywrdci¢ terminu do ztozenia wniosku o przywroce-
nie terminu. Termin ten ma charakter ustawowy, a takze nie pod-
lega wydtuzeniu.

Rozstrzygniecie wniosku o przywrécenie terminu nastepuje w drodze posta-
nowienia.
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Whiosek o przywrécenie uchybionego terminu do dokonania okre$lonej czyn-
nosci w postepowaniu powinien by¢ wniesiony w formie pisemnej. Ewentual-
ne braki formalne moga by¢ uzupetnione na zasadach ogélnych.

W celu uprawdopodobnienia, ze uchybienie terminowi nastapito bez winy
strony, nalezy przytoczy¢ okolicznosci wiarygodnie potwierdzajace, ze uchy-
bienie to nastapito w sposdb niezawiniony.

Przywrécenie terminu moga uzasadnia¢ wytacznie obiektywne, wystepujace
bez woli strony okolicznosci, ktére mimo dotozenia odpowiedniej starannosci
w prowadzeniu wiasnych spraw uniemozliwiaty dokonanie czynnosci w prze-
widzianym terminie. Do takich okolicznosci, wedtug judykatury, mozna zali-
czy¢ w szczegolnosci: przerwe w komunikacji, nagta i obtozna chorobe, ktéra
nie pozwolita na dokonanie czynnosci lub postuzenie sie osobg trzeciag w celu
dokonania danej czynnosci w zakreslonym terminie, powddz, pozar [zob.
np. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 r., Il SA/Po 336/14; wyrok
WSA w Warszawie z dnia 9 maja 2014 r., Il SA/Wa 2367/13; wyrok WSA w Byd-
goszczy zdnia 11 lutego 2014 r., Il SA/Bd 1315/13; por. takze wyrok WSA w Gdan-
sku z dnia 29 maja 2014 r,, lll SA/Gd 172/14; wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia
11 grudnia 2013 r., Il SA/Bd 1173/13; T. Demendecki, Komentarz do art. 243 [w:]
Prawo wtasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2015].

Brak winy wystepuje wtedy, gdy zainteresowany nie byt w stanie usungc
przeszkody przy uzyciu srodkdw normalnie dostepnych bez narazenia zycia
i zdrowia swojego i innych. Brak winy jako przestanka wniosku o przywrécenie
terminu wiaze sie z obowiazkiem strony do zachowania starannosci przy do-
konywaniu czynnosci procesowych i nie mozna o niej méwic tylko wéwczas,
gdy dopetnienie czynnosci w terminie stato sie niemozliwe z powodu trudnej
do przezwyciezenia przeszkody niezaleznej od strony [por. wyrok WSA z dnia
25 stycznia 2008 r., VI SA/Wa 1671/071].

Ma tu wiec zastosowanie obiektywny miernik starannosci, jakiego w danych
okolicznosciach mozna wymagac od strony nalezycie dbajagcej o swoje interesy.

Nalezy miec¢ jednak na wzgledzie, ze jezeli na skutek uchybienia terminu do do-
konania okreslonej czynnosci zostata juz wydana decyzja o umorzeniu poste-
powania, nie ma potrzeby skfadania wniosku o przywrécenie uchybionego
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terminu. W takim przypadku nalezy ztozy¢ wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy od decyzji umarzajacej postepowanie. We wniosku tym strona musi
uprawdopodobni¢, ze uchybienie terminu, ktérego uchybienie skutkowato
umorzeniem postepowania, nastapito bez jej winy, i jednoczesnie dokonac
czynnosci, dla ktérej termin zostat wyznaczony (art. 243 ust. 4 pwp). W zakresie
uprawdopodobnienia braku winy maja zastosowanie te same reguty co przy
whniosku o przywrécenie terminu.

4. PRZYWROCENIE TERMINU W ZAKRESIE POSTEPOWANIA
W SPRAWIE WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE
SPRAWY

Podstawa prawnga do rozstrzygania o przywréceniu terminu do ztozenia wnio-
sku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest art. 58 kpa. Ztozenie wniosku o ponow-
ne rozpatrzenie sprawy jest bowiem czynnoscia inicjujaca postepowanie, a nie je
warunkujaca, do ktérej miatby zastosowanie art. 243 ust. 1 pwp.

Przepis art. 58 kpa ustanawia cztery przestanki przywrdcenia terminu, ktére
musza wystapic facznie:
e uprawdopodobnienie przez osobe zainteresowang braku swojej winy,
® whniesienie przez nig wniosku o przywrécenie terminu,

® whniesienie wniosku w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchy-
bienia terminu,

e dopetnienie czynnosci, dla ktdrej termin byt ustanowiony.

Dopiero tgczne wystgpienie wszystkich czterech przestanek oznacza obowia-
zek pozytywnego zatatwienia wniosku przez organ administracyjny.

[W zakresie oceny przestanki braku winy zob. podrozdziat 3 - Przywrdcenie ter-
minu w postepowaniu zgtoszeniowym].
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Rozdziat |

1. DEFINICJA ZNAKU TOWAROWEGO

Zgodnie z art. 120 pwp znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie
umozliwiajgce odréznienie towaréw jednego przedsiebiorstwa od towaréw
innego przedsiebiorstwa oraz mozliwe do przedstawienia w rejestrze znakéw
towarowych w sposéb pozwalajacy na ustalenie jednoznacznego i doktadne-
go przedmiotu udzielonej ochrony.

W pierwszej kolejnosci konieczne jest, aby przedmiot zgtoszenia w ogéle stano-
wit oznaczenie [por. wyrok TSUE z 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-321/03 Dysonl],
z czym zwigzana jest spdjnosc i jednolito$¢ znaku towarowego — przedmiot
zgtoszenia musi bowiem by¢ mozliwy do objecia jednym aktem poznawczym.

Znakiem towarowym moze by¢ zatem oznaczenie, ktére spetnia jednoczesnie
dwa warunki wskazane w normatywnej definicji znaku towarowego, a wiec:

nadaje sie do odrdézniania towaréw jednego przedsiebiorstwa od towa-
réw innego przedsiebiorstwa oraz

jest mozliwe do przedstawienia w rejestrze znakéw towarowych w spo-
s6b pozwalajacy na ustalenie doktadnego przedmiotu ochrony.

Nowa definicja znaku towarowego, ktéra zostata wprowadzona w wyniku im-
plementacji prawa unijnego w marcu 2019 r., znosi dotychczasowy obowigzek
graficznego przedstawienia znaku.

Niemniej, w zwigzku z obecnym brakiem wymogu graficznej przedstawialno-
4ci, istotne jest, aby pamieta¢, ze kazde przedstawienie oznaczenia musi by¢
wystarczajaco jasne i precyzyjne. O ile ocena, czy dane oznaczenie pozwala
wiasciwym organom i spoteczenstwu na ustalenie jednoznacznego i doktad-
nego przedmiotu ochrony znaku, wydaje sie raczej oczywista w przypadku
tradycyjnych rodzajow znakéw (znaki stowne, stowno-graficzne i graficzne),
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to w stosunku do niekonwencjonalnych oznaczert moze jednak by¢ potrzebne
doktadniejsze zbadanie wymogoéw wynikajacych z art. 120 pwp.

Pomimo ze ogdlny wymaog graficznej przedstawialnosci zostat zniesiony, ist-
niejace orzecznictwo dotyczace przedstawienia graficznego oznaczer nadal
ma istotne znaczenie dla zrozumienia warunku, zgodnie z ktérym mozliwe
musi by¢ odpowiednie przedstawienie oznaczen w rejestrze.

Katalog form przedstawieniowych znaku towarowego

Ustawa Prawo wtasnosci przemystowej zawiera jedynie przyktadowe wylicze-
nie form oznaczen, ktére moga byc¢ znakiem towarowym.
Znakiem towarowym moga by¢ w szczegélnosci:

® wyraz, wiacznie z nazwiskiem;

® rysunek;

e litera, cyfra;

e kolor;

e forma przestrzenna, w tym ksztatt towaru lub opakowania;

e dzwiek.
Przyktady
GOOGLE PHILIPS
wyraz
worczanka  APAR]
rysunek
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litera/cyfra

forma
przestrzenna

kolor/
kombinacja
koloréw

dzwiek

W zakresie nowych rodzajéw znakéw towarowych Wspdlna praktyka: Nowe ro-
dzaje znakdw [zob. czesc |, rozdziat 1], dotyczaca znakdéw dzwiekowych, rucho-
mych, multimedialnych i holograficznych wskazuje, iz znak uznaje sie za jed-
noznaczny i dokfadny, jesli jest przedstawiony w jakiejkolwiek odpowiedniej
formie przy wykorzystaniu ogdlnie dostepnych technologii, pod warunkiem
ze oznaczenie takze posiada zdolnos¢ do bycia przedstawionym w sposéb nie-
zalezny, tatwo dostepny, zrozumiaty, trwaty i obiektywny, niezaleznie od tego,
czy posiada ono koncept. Podejscie to jest zgodne z zasada, ze nie ma potrze-
by, aby stowny lub graficzny znak towarowy posiadat znaczenie lub obejmowat
mozliwe do zidentyfikowania obrazy, o ile jest on w stanie petnic funkcje znaku
towarowego, a wiec stuzy¢ jako oznaczenie pochodzenia.

Nalezy jednak pamietac, ze takze nowych rodzajéw znakdw towarowych doty-
czy w pierwszej kolejnosci wymaog stanowienia oznaczenia.
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2. ZDOLNOSC DO ODROZNIANIA

Istota znaku towarowego jest jego zdolnos¢ do odrézniania. Art. 120 pwp
stanowi bowiem, Ze znakiem towarowym moze by¢ takie oznaczenie, ktére na-
daje sie do odrézniania towaréw jednego przedsiebiorstwa od towaréw innych
przedsiebiorstw. Zdolnos¢ do odrézniania jako cecha znaku towarowego ma
podstawowe znaczenie przy ocenie, czy dany symbol moze by¢ uznany za znak
towarowy, gdyz bez niej oznaczenie nie jest zdolne do petnienia swojej podsta-
wowej funkgji, jaka niewatpliwie jest funkcja oznaczenia pochodzenia [por. P. Ko-
stanski, £. Zelechowski, Prawo wilasnosci przemystowej, Warszawa 2014, str. 284].

Powszechnie przyjmuje sie, ze zdolno$¢ do odrézniania ma charakter abstrak-
cyjny i oceniana jest w oderwaniu od konkretnego towaru. Oznacza to, ze pod-
czas analizy, czy dane oznaczenie moze by¢ znakiem towarowym, badana jest
jego potencjalna zdolnos$¢ do odrézniania [por. U. Prominska [w:] E. Nowinska,
U. Prominska, M. Du Vall, Prawo wtasnosci przemystowej. Przepisy i omdwienie,
Warszawa 2005, str. 183].

Ocena istnienia abstrakcyjnej zdolnosci odrézniajacej oznaczenia polega
na ustaleniu, czy potencjalny odbiorca towaru nim sygnowanego zapamie-
ta je jako oznaczenie identyfikujgce. Nalezy takze zbada¢, czy oznaczeniu
temu nie bedzie przypisana jakas konkretna cecha odnoszaca sie do towaru
[por. K. Szczepanowska-Koztowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo
wtasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 568].

Oznaczenie pozbawione abstrakcyjnej zdolnosci do odrézniania nie moze by¢
w ogole znakiem towarowym i w konsekwencji nie moze by¢ na nie udzielone
prawo ochronne, o czym stanowi art. 129* ust. 1 pkt 1 pwp. W takim wypadku
Urzad wydaje decyzje o odmowie udzielenia prawa ochronnego.

Przyktady
Oznaczenia pozbawione zdolnosci odrdzniania:

—

Zdolno$¢ odrézniania oznaczenia stownego ,supermarket” [por. wyrok NSA
z dnia 8 czerwca 2005, Il GSK 65/05]
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Abstrakcyjna zdolnos¢ do odrézniania nalezy rozréznic od tzw. konkretnej zdol-
nosci odrézniajacej, ktérej ocena dokonywana jest zawsze w odniesieniu do to-
warow i ustug bedacych przedmiotem zgtoszenia [zob. wyrok WSA w Warsza-
wie zdnia 16 listopada 2004 r., Il SA 4664/03; zob. takze rozdziat Il - Abstrakcyjna
zdolnos¢ do odrézniania oraz rozdziat Ill - Konkretna zdolnos¢ odrézniajqcal.

Zdolnos¢
rejestracyjna
znaku
towarowego

Abstrakcyjna
zdolnos¢ Konkretna
odrdzniajaca zdolnos¢
(zdolnos¢ odrdzniajaca
odrdzniania)

Pierwotna
zdolnosc
odrézniajaca

Wtérna zdolnos¢
odrézniajaca

Zd’(.)In.o.sc . . > Oznaczenie
wyrézniajaca Nieopisowos¢ niezdegenerowane

znaku . .
(dystynktywnos¢) I niezwyczajowe

3. ZDOLNOSC OZNACZENIA DO UZNANIA GO
ZA ZNAKTOWAROWY

Zdolno$¢ oznaczenia do uznania go za znak towarowy to ogoét cech, ktére
wskazano w normatywnej definicji znaku towarowego i wprowadzono przez
doktryne i orzecznictwo [por. P. Kostanski, t. Zelechowski, Prawo wiasnosci
przemystowej, Warszawa 2014, str. 285].
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Przyjmuje sig, ze oznaczenie moze zosta¢ uznane za znak towarowy, gdy jest
jednoczesnie:

zmystowo postrzegalne,
jednolite,
samoistne,

przedstawione w sposéb jasny i precyzyjny.

W przypadku, gdy zgtoszone oznaczenie pozbawione jest wyzej wymienio-
nych cech, nie jest mozliwe udzielenie na nie prawa ochronnego. W konse-
kwencji oznacza to, ze Urzad odméwi udzielenia prawa na podstawie art. 129*
ust. 1 pkt 1 pwp w zwigzku z art. 120 ust. 1 pwp.

3.1. Zmystowa postrzegalnos¢

Zmystowa postrzegalnos¢, ktdra powinien charakteryzowac sie znak towa-
rowy, to zdolno$¢ oznaczenia do postrzegania go za pomoca zmystéw.

Katalog form przedstawieniowych zdolnych, by uznad je za znak towarowy, wy-
mienionych przyktadowo w art. 120 ust. 2 pwp, wskazuje na oznaczenia zdolne
do postrzegania za pomoca zmystow wzroku i stuchu. W doktrynie przyjmuje
sie jednak, Ze nie s3 to jedyne zmysty, na ktére moga dziata¢ znaki towarowe
[por. K. Szczepanowska-Koztowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo
wtasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 571; P. Kostan-
ski, £. Zelechowski, Prawo wtasnosci przemystowej, Warszawa 2014, str. 286].

Niemniej jednak, w przypadku znakéw odbieranych za pomoca innych
zmystéw duzy problem moze stanowic sposéb ich reprezentacji w rejestrze
za pomocg ogodlnie dostepnej technologii. Dotyczy to przede wszystkim zna-
kéw odbieranych za pomoca zmystéw smaku, zapachu czy dotyku [zob. tak-
ze rozdziat Il - Abstrakcyjna zdolnos¢ do odrdéznianial.
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Przyktady

Znaki postrzegane za pomoca zmystu wzroku:

Adhorting

BERLINKI -

:gg Z'Wﬂg
g

KINDZIUK'Z BOROW

3.2. Jednolitos¢

Jednolitos¢ oznaczenia odnosi sie do jego cech strukturalnych i oznacza,
ze musi by¢ ono na tyle spdjne, by w catosci mogto by¢ objete jednym aktem
poznawczym.

Innymi stowy, by oznaczenie mogto by¢ uznane za jednolite, powinno méc by¢
objete w catosci jednym aktem postrzegania, bez koniecznosci uruchamiania
szczeg6lnych proceséw myslowych, i jako takie powinno by¢ zapamietane
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[por. P. Kostanski, t. Zelechowski, Prawo wtasnosci przemystowej, Warszawa
2014, str. 286]. Oznaczenie powinno wyrézniac sie zatem ,pewna skrétowoscia,
wyrazistoscig oraz komunikatywnoscig” [por. E. Wojcieszko-Gtuszko [w:] System
prawa prywatnego, t. 14b, Prawo wtasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza,
Warszawa 2012, str. 429].

Za niejednolite uznane zostana wszystkie oznaczenia, ktére beda zbyt skom-
plikowane, by mogty by¢ zapamietane w wyniku jednego aktu poznawczego.
Beda to takze oznaczenia, ktdre zawierajg zbyt wiele réznych tresci.

Przyktad
Znak niejednolity:

ib-é\ e
Mot

| e g s W b B b

u —pal
---w—ﬁn.:{:; > bt
I

. ) Cnaaca bad
AL Gl ok R 8 R0 0,

-7“ asrve,

3.3. Samoistnos¢

Samoistnos¢ znaku towarowego wzgledem towaru stanowi podstawowe kry-
terium zdolnosci odrézniania. Powszechnie przyjmuje sie bowiem, ze towaru
jako takiego nie mozna identyfikowac za pomoca niego samego [por. U. Pro-
minska [w:] E. Nowinska, U. Promiriska, M. Du Vall, Prawo wtasnosci przemysto-
wej. Przepisy i omowienie, Warszawa 2005, str. 184].

Przyjecie kryterium samoistnosci oznacza zatem, ze znak towarowy powinien
zostac oddzielony od produktu, ktéry ma sygnowac. Innymi stowy, znakiem to-
warowym nie moze by¢ wylacznie sam towar lub jego czes¢ sktadowa, ale musi
on by¢ odrebnym od towaru bytem w sensie fizycznym lub pojeciowym.
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Przyktady

Oznaczenia samoistne wobec towaru:

Rys. Znaki zgtoszone dla towaréw z klasy 21

Sam ksztatt towaru nie jest jednak co do zasady wytaczony z ochrony. Ustawo-
dawca wymienia bowiem forme towaru lub opakowania jako przyktad formy
przestrzennej, ktéra moze by¢ znakiem towarowym. Nalezy jednak przyjac,
ze samoistnos$¢ znaku towarowego oznacza ,nakaz, by istniata mozliwos¢
przynajmniej pojeciowego oddzielenia oznaczenia i towaru przez odbiorcow
(...), tak aby méc dostrzec zwigzek miedzy nimi jako dwoma odrebnymi ele-
mentami” [P. Kostanski, t.. Zelechowski, Prawo wtasnosci przemystowej, Warsza-
wa 2014, str. 2871.
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3.4. Przedstawienie

Zgodnie z nowa definicjg znaku towarowego przedstawienie go w formie gra-
ficznej nie jest juz konieczne. Forma przedstawieniowa oznaczenia powinna
by¢ jednak precyzyjnie ustalona, tak by mozna byto odtworzy¢ ja w rejestrze
znakéw towarowych. Jest to konieczne przede wszystkim z uwagi na pewnos¢
przedmiotu ochrony, ktéry powinien zostac okreslony w sposéb ,jasny i precy-
zyjny” [por. wyrok ETS z dnia 12 grudnia 2002 r., C-237/00 Ralf Sieckmann]. Dla-
tego tez, aby umozliwi¢ wtasciwym organom i opinii publicznej ustalenie do-
ktadnego przedmiotu ochrony udzielonej uprawnionemu, ustalono, ze znak
towarowy mozna przedstawi¢ w dowolnej formie, z wykorzystaniem ogdlnie
dostepnej technologii, o ile moze on zosta¢ odtworzony w rejestrze w sposdb:

jasny,
precyzyjny,
samodzielny,
tatwo dostepny,
zrozumiaty,
trwaty,

obiektywny.

Wymienione wyzej warunki, tzw. kryteria Sieckmanna, pozwalajg na za-
pewnienie zarébwno odpowiedniej reprezentacji oznaczenia, jak i pewnosci
co do przedmiotu ochrony w zwiazku ze zniesieniem wymogu graficznej
przedstawialnosci.

Wydaje sig, ze obecna definicja znaku towarowego utatwia zgtaszanie niekon-
wencjonalnych oznaczen, takich jak np. znaki przestrzenne czy dzwiekowe.
Ich reprezentacja w wielu przypadkach bedzie jednak odbywata sie na dotych-
czasowych zasadach, tj. poprzez wykorzystanie obrazéw czy plikéw dzwieko-
wych zapisanych na nosnikach danych. Problemy moze jednak nadal sprawiac
zgtaszanie znakéw, ktére stanowi zapach czy smak, gdyz spetnienie wszyst-
kich siedmiu ww. kryteridw moze by¢ trudne do osiggniecia pomimo braku
koniecznosci przedstawienia ich w sposob graficzny.
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ABSTRAKCYJNA ZDOLNOSC ODROZNIAJACA.
ZNAKI NIEKONWENCJONALNE

1. WSTEP

Z brzmienia art. 120 pwp wynika, ze znakiem towarowym moze by¢ kazde
oznaczenie, ktdére spetnia podstawowa funkcje pochodzenia, tj. nadaje sie
do odrézniania towaréw jednego przedsiebiorstwa od towaréw drugiego.

Oznaczeniem takim moze by¢ w szczegdlnosci wyraz, wiacznie z nazwiskiem,
rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym ksztatt towaru lub opa-
kowania, a takze dZzwiek. Prezentacja oznaczenia powinna by¢ jasna, precyzyj-
na, kompletna, fatwo dostepna, zrozumiafa, trwata i obiektywna [zob. takze
rozdziat |, podrozdziat 3.4].

Nie istnieje zamkniety katalog dopuszczalnych oznaczen. Jako znak towarowy
moze byc¢ zgtoszone kazde oznaczenie, ktére posiada abstrakcyjna, niezalezna
od towardw, zdolno$¢ odrézniajaca. Niemniej, w zwigzku z nowa definicja oraz
w celu uporzadkowania najbardziej popularnych oznaczen, wyodrebniono na-
stepujaca liste rodzajow znakéw towarowych:

® znak stowny,

® znak stowno-graficzny,

e znak graficzny,

® znak przestrzenny,

® znak pozycyjny,

o desen,

® kolor/kombinacja koloréw,
® znak dzwiekowy,

® znak ruchomy,
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® znak multimedialny,
® znak holograficzny,

® znakinny.

Znakami towarowymi moga by¢ oznaczenia postrzegane za pomoca co naj-
mniej jednego z pieciu zmystéw. Biorgc pod uwage kryterium percepcji ozna-
czen, wyodrebniamy dwa rodzaje oznaczen: konwencjonalne oraz niekon-
wencjonalne. Do oznaczen konwencjonalnych zaliczamy znaki stowne i znaki
graficzne oraz ich kombinacje. Natomiast oznaczenia niekonwencjonalne,
ze wzgledu na ich postrzeganie za pomoca zmystu wzroku, dzielimy na:

® oznaczenia widzialne, takie jak znaki przestrzenne, znaki pozycyjne,
desenie, kolory i ich kombinacje, hologramy, oznaczenia ruchome oraz
multimedialne;

® oznaczenia niewidzialne, takie jak znaki dzwiekowe, zapachowe, sma-
kowe oraz dotykowe.

W niniejszej czesci poradnika oméwione zostanag poszczegdlne rodzaje zna-
kow niekonwencjonalnych.

2. OZNACZENIA WIDZIALNE

2.1. Znaki przestrzenne

W praktyce unijnej przyjmuje sig, ze znaki przestrzenne to znaki towarowe
sktadajace sie z ksztattéw tréjwymiarowych lub obejmujace takie ksztatty,
na przyktad pojemnik, opakowanie, sam produkt lub wyglad tych przedmio-
tow. Okreslenie ,skfada sie” oznacza natomiast, ze znaki te moga stanowic
nie tylko ksztatty jako takie, ale rbwniez kombinacje samego ksztattu wraz zin-
nymi elementami, np. stownymi lub graficznymi.

Udzielenie prawa ochronnego na takie oznaczenie jest mozliwe, pomimo
Ze przecietni konsumenci nie maja w zwyczaju domyslania sie pochodzenia
towaru na podstawie jego ksztattu lub rozmiaru przy jednoczesnym braku
jakichkolwiek elementéw graficznych czy stownych, na co wskazat Trybunat
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Sprawiedliwosci [zob. wyrok ETS z dnia 7 pazdziernika 2004 r., C-136/02]. Nalezy
jednak pamieta¢, ze przy braku dodatkowych wyrézniajacych elementéw stow-
nych lub graficznych, dany ksztatt musi znacznie odbiega¢ od normy lub zwy-
czajéw istniejacych w danym sektorze [zob. takze rozdziat Ill, podrozdziat 4.3.9].

Znaki przestrzenne zazwyczaj dzielg sie na trzy kategorie:
ksztatty niezwigzane z samymi towarami i ustugami,
ksztatty sktadajace sie z ksztattu samych towaréw lub czesci towardw,

ksztatty opakowan lub pojemnikéw.

2.1.1. Konkretna zdolnos¢ odrézniajaca

Ksztatty niezwigzane z samymi towarami badz ustugami zazwyczaj maja cha-
rakter odrézniajacy. Trudniej jest natomiast stwierdzi¢ charakter odrézniajacy
w przypadku oznaczen sktadajacych sie z ksztattu samych towaréw oraz ksztat-
tow opakowan badz pojemnikéw, cho¢ Trybunat stwierdzit w kilku przypad-
kach, ze przy ocenie odrézniajacego charakteru tréjwymiarowych znakéw to-
warowych ztozonych z ksztattu samych towaréw nie nalezy stosowac bardziej
rygorystycznych kryteriéw [zob. wyrok z dnia 7 pazdziernika 2004, C-136/02 P
Torches]. Ich wiasciwosci, tj. ich zdolnos¢ do przybrania formy samego produk-
tu lub jego opakowania, w istocie budza watpliwosci w zakresie ich charakteru
odrdzniajacego, ktére nie wystepujg w przypadku innych rodzajéw znakow.
Powoduje to, ze trudniej jest stwierdzi¢ charakter odrézniajacy, poniewaz takie
znaki nie beda postrzegane przez witasciwy krag odbiorcéw w ten sam spo-
s6éb co znaki stowne lub graficzne [zob. pkt 30 wyZej przytoczonego wyrokul].
Wiasciwy krag odbiorcéw zazwyczaj nie zaktada, jakie jest pochodzenie to-
waréw, na podstawie ich ksztattu lub ksztattu ich opakowania. Dlatego przy
braku elementéw graficznych (w tym koloréw) lub elementéw stownych dany
ksztatt musi znacznie odbiega¢ od normy lub zwyczajéw w danym sektorze,
a zdrugiej strony takie elementy graficzne lub stowne stajg sie decydujace dla
stwierdzenia nabycia odrézniajacego charakteru znaku przestrzennego, ktéry
bez nich nie mdgtby zostac zarejestrowany jako znak towarowy.

W zwiazku z tym, ze zauwazono duzy poziom rozbieznosci miedzy kryteriami
stosowanymi przez urzedy ds. ochrony witasnosci intelektualnej w panstwach
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cztonkowskich UE w zakresie oceny wptywu innych elementéw na odrézniaja-
cy charakter znaku przestrzennego, ktéry bez tych elementéw zostatby uzna-
ny za pozbawiony charakteru odrézniajacego, wypracowano wspdlny komuni-
kat — Charakter odrézniajqcy znakdw tréjwymiarowych (znakéw przestrzennych)
zawierajqcych elementy stowne lub graficzne, kiedy sam ksztatt nie ma charakteru
odrézniajqcego (dalej zwany ,dokumentem wspdlnej praktyki”). Wspomniany
dokument zawiera szczeg6towe wytyczne, ktére moga by¢ przydatne przy
ocenie znakéw przestrzennych.

Po pierwsze, jesli ksztatt niemajacy charakteru odrézniajgcego zawiera element,
ktéry sam w sobie posiada charakter odrézniajacy, jest to wystarczajace, aby
oznaczenie jako cato$¢ uzna¢ za majace charakter odrézniajacy. Rozmiar i pro-
porcje elementéw stownych/graficznych, ich kontrast w stosunku do ksztattu
oraz ich faktyczne umiejscowienie na ksztatcie, to czynniki, ktére moga miec
wptyw na postrzeganie oznaczenia przy ocenie jego charakteru odrézniajacego.

Przyktady z dokumentu wspélnej praktyki

Rozmiar / proporcje

Charakter odrdzniajacy Charakter odrdzniajacy

Klasa 9: bezpieczne karty pamieci cyfrowej Klasa 14: zegarki
Kiedy element stowny/graficzny jest wy- Nalezy réwniez wzig¢ pod uwage spe-
starczajaco duzy, aby wyraznie rozpoznac cyficzne realia rynku. Konsumenci maja
jego charakter odrdzniajacy, i ma wystar- zwyczaj identyfikowania matych
czajacy wplyw na ogdlne wrazenie, jakie elementéw na niektérych towarach.
wywoluje oznaczenie, oznaczenie jako Pomimo niewielkiego rozmiaru elementy
cato$¢ posiada charakter odrézniajacy. stowne moga by¢ zidentyfikowane jako

elementy odrézniajace oznaczenia
w sposobie jego przedstawienia.
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Kontrast kolorystyczny

Charakter odrdzniajacy

)

- —
i

.

il

Brak charakteru odrdzniajacego

re

| ‘
\ . ‘
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Klasa 32: woda pitna w butelkach

Klasa 28: pitki do gry

Zastosowanie mniej kontrastujacych kolo-
row moze w dalszym ciggu by¢ wystarcza-
jace, aby element mdégt zostac uznany za
majacy charakter odrézniajacy w sposobie
przedstawienia oznaczenia i wptyna¢ na
odrézniajacy charakter tego oznaczenia.
Ogdlna ocena bedzie zaleze¢ od tego, czy
dany element ma charakter odrézniajacy.

Natomiast, jezeli elementu nie mozna
wyraznie uznac za majacy charakter od-
roézniajacy w w sposobie przedstawienia
oznaczenia z powodu braku kontrastu,

element ten nie bedzie mie¢ zadnego

wplywu na ocene odrdzniajacego charak-
teru oznaczenia, poniewaz konsumenci

nie beda w stanie natychmiast rozpoznac
elementu i ostatecznie odréznic¢ danego

oznaczenia od innych oznaczen na rynku.

Ustawienie

Charakter odrézniajacy

Brak charakteru odrdzniajacego

Klasa 3: kosmetyki

W niektérych sytuacjach elementy moga by¢ postrzegane przez konsumentéw w rézny
sposob, ze wzgledu na ich umiejscowienie na towarach, i tym samym moga wptywac
na ustalenie dotyczace charakteru odrézniajacego.
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Przy ocenie odrézniajacego charakteru koloru nalezy wzig¢ pod uwage inte-
res ogdlny polegajacy na tym, by nie ogranicza¢ w sposéb nieuzasadniony
dostepnosci koloréw dla innych przedsiebiorcow oferujacych sprzedaz towa-
réow lub ustug tego samego rodzaju jak te, dla ktérych wniesiono o rejestracje
[zob. wyrok Trybunatu z dnia 6 maja 2003 r., C-104/01 Libertel; wyrok ETS z dnia
24 czerwca 2004 r., C-49/02 Heidelberger Bauchemiel].

Przykfad z dokumentu wspédlnej praktyki

Rozmiar / proporcje

Brak charakteru odrézniajacego

Klasa 9: karta pamieci Klasa 20: krzesta

Sam fakt dodania pojedynczego koloru do ksztattu towaru, przy braku
jakiegokolwiek innego stownego lub graficznego elementu majgcego charakter
odrézniajacy, nie nada oznaczeniu nieodtacznego charakteru odrézniajacego.
Zestawienie koloréw krzesta stanowi wytacznie element dekoracyjny,
ktéry nie bedzie uznawany za oznaczenie pochodzenia towaru.

Wystepuja rowniez sytuacje, gdy znak przestrzenny zawiera wiecej niz jeden
element sposrdd tych opisanych powyzej. Ponadto mozliwe sg przypadki, gdy
co najmniej dwa z powyzszych czynnikdéw maja istotne znaczenie dla okresle-
nia wptywu tych elementéw na odrézniajacy charakter danego oznaczenia.
We wszystkich sytuacjach odrézniajacy charakter oznaczenia bedzie zaleze¢
od ogdlnego wrazenia wywotywanego przez zestawienie tych czynnikéw
i elementow.

142




ROZDZIAL1I

ABSTRAKCYJNA ZDOLNOSC ODROZNIAJACA. ZNAKI NIEKONWENCJONALNE

Przykfad z dokumentu wspédlnej praktyki

Charakter odrézniajacy

Brak charakteru odrdzniajacego

Klasa 30: czekolada

Klasa 25: buty / Klasa 16: opakowanie

Potaczenie ksztattu niemajacego charakte-
ru odrdzniajacego z elementami uznany-
mi za pozbawione charakteru odréznia-
jacego moze spowodowac, ze
oznaczenie ma charakter odrézniajacy
w catosci. W tym przyktadzie, nawet jesli
elementy stowne maja charakter opisowy;,
ich uktad jako storice lub kwiat powoduje,
Ze oznaczenie jako cato$¢ posiada zdol-
nos$¢ odrozniajaca.

Nieregularne rozmieszczenie prostych
figur geometrycznych na ksztatcie towaru
nalezacego do klasy 16 i typowym opako-

waniu obuwia nalezacego do klasy 25

nie wywiera ogdlnego wrazenia
majacego charakter odrézniajacy, ponie-
waz konsumenci nie bedg postrzegac tego
konkretnego zestawienia jako oznaczenia
pochodzenia handlowego, lecz jedynie
jako mozliwy element zdobniczy
opakowania.

Przyktady zarejestrowanych znakdéw z polskiej praktyki

R.324596

(BZK TM SPOLKA z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA)

R.307660

(TOWARZYSTWO STRZELECKIE BRACTWO KURKOWE)
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2.1.2. Oznaczenia sktadajace sie z ksztattu
lub innej wtasciwosci towaru

Nalezy pamieta¢, ze zgodnie z art. 129! ust. 1 pkt 5 pwp nie udziela sie pra-
wa ochronnego na oznaczenie, ktore sktada sie wytgcznie z ksztattu lub innej
wiasciwosci towaru, wynikajacej z charakteru samego towaru, niezbednej
do uzyskania efektu technicznego lub zwiekszajacej znacznie wartos¢ towaru.

Przyktady oznaczen sktadajacych sie wytacznie z ksztattu towaru

Wyrok TSUE z dnia 14 wrzesnia 2010.
w sprawie C-48/09 P

Wyrok TSUE z dnia 18 wrzesnia 2014 r.
w sprawie C-205/13

Wyrok TSUE zdnia 10 listopada 2016 .
w sprawie C-30/15

Wyrok SUE z dnia 31 stycznia 2018r.
w sprawie T-44/16
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Nalezy zwréci¢ uwage, ze we Wspdlnej praktyce: Nowe rodzaje znakéw réwniez
podkreslono mozliwos¢ zastosowania powyzszej przeszkody rejestracji w od-
niesieniu do znakéw dZzwiekowych, ruchomych, multimedialnych i holograficz-
nych — w tym przypadku bedzie chodzito przede wszystkim o sytuacje, kiedy
oznaczenie sktadac sie bedzie wytacznie z innej wiasciwosci, wynikajacej z cha-
rakteru samych towardéw, niezbednej do uzyskania efektu technicznego lub
zwiekszajacej znacznie wartos¢ towardw.

2.2. Kolor perse

Kolor per se to oznaczenie nieposiadajace konkretnego ksztattu ani okreslo-
nych konturéw. Mozna zatem przyja¢, ze sposéb przedstawienia formy tego
oznaczenia jest nieograniczony. Art. 120 pwp bezposrednio wskazuje na moz-
liwos¢ udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie stanowigce kolor.

2.2.1. Abstrakcyjna zdolno$¢ odrézniajaca

Trudno jest uznac, ze kolory per se jako znaki towarowe bedg spetniaty funkcje
przekazywania informacji o pochodzeniu towaru ze wzgledu na ich powszech-
ne uzywanie w obrocie. S to oznaczenia czesciej stosowane w celach reklamo-
wych i marketingowych, a tym samym powinny by¢ dostepne dla wszystkich.
Ze wzgledu na te argumenty uznaje sie, ze kolor per se nie posiada abstrakcyj-
nej zdolnosci odrézniajacej, a tym samym nie moze by¢ postrzegany jako znak
towarowy, co podkresla rowniez obecna doktryna i linia orzecznicza.

2.2.2. Konkretna zdolnos¢ odrézniajaca

Co do zasady kolor per se nie posiada pierwotnej zdolnosci odrézniajacej, gdyz
nie stuzy jako sposob identyfikacji danego przedsiebiorstwa. W polskiej dok-
trynie wystepuje jednak poglad o dopuszczalnosci ochrony pojedynczego
koloru. Kryteria badania zdolnosci odrézniajacej sa takie same jak dla innych
znakéw. Oznaczenia sg oceniane jako catos¢ w odniesieniu do konkretnych
towaréw lub ustug z uwzglednieniem relewantnego kregu odbiorcéw. Kolor
per se moze wyjatkowo posiadac pierwotna zdolnos$¢ odrézniajaca, jezeli dana
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grupa konsumentéw bedzie w stanie zidentyfikowac towary i/lub ustugi jako
pochodzace od konkretnego przedsiebiorcy [zob. wyrok ETS z dnia 6 maja
2003 r., C-104/01 Libertel Grep BV v. Benelux-Merkenbureaul. Wyjatkiem takim
moga by¢ bardzo charakterystyczne oznaczenia, ktére obejmujg swym za-
kresem ochrony ograniczong liczbe towaréw skierowang do odpowiedniego
kregu odbiorcéw. Takie przypadki s jednak bardzo rzadkie, np. kolor czarny
dla mleka. Niemniej udzielenie prawa ochronnego jest uzaleznione od usta-
lenia konkretnej zdolnosci odrézniajgcej w zwigzku ze zgtaszanymi towarami
lub ustugami. Rejestracja koloru na jeden podmiot moze bowiem prowadzi¢
do zagrozenia swobody konkurencji. Dlatego tez waznym elementem badania
zdolnosci odrézniajacej takich oznaczen jest ocena interesu publicznego, tak
aby nie ogranicza¢ dostepnosci uzywania koloréw dla swoich towardw i ustug
przez innych przedsiebiorcow.

Przyjmuje sie jednak, ze kolor per se lub zestawienia koloréw moga naby¢ wtér-
na zdolnos¢ odrdézniajaca w wyniku uzywania takiego koloru do oznaczania
okreslonych towaréw lub ustug. Co do zasady przyjmuje sie, ze nabycie wtor-
nej zdolnosci odrézniajacej dotyczy gtdéwnie odcieni koloréw, podczas gdy
podstawowe kolory powinny pozosta¢ w domenie publicznej dostepne dla
wszystkich podmiotéw [zob. takze rozdziat IV — Wtérna zdolnos¢ odrézniajqcal.

Przyktady

R.271601 (Orange Brand Services Limited)

Kolor pomaranczowy zarejestrowany jako krajowy
znak towarowy dla ustug telekomunikacyjnych

IR644464 (Kraft Foods)
EUTM 000031336 (Kraft Foods)

Kolor lila zarejestrowany jako wspdélnotowy
i miedzynarodowy znak towarowy dla czekolady

R.310678 (PLAY 3GNS)

Kolor fioletowy zarejestrowany jako krajowy
znak towarowy dla ustug fgcznosci w zakresie telefonii
komérkowej
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2.3. Kombinacja kolorystyczna

2.3.1. Abstrakcyjna zdolnos¢ odrézniajaca

W wiekszosci przypadkow zestawienia koloréw nie spetniajg wymogu graficz-
nej przedstawialnosci ze wzgledu na brak ich jednolitosci. Oznaczenie sktada-
jace sie z dwodch lub wiecej koloréw bez jakichkolwiek ograniczen, konturéw,
nie pozwoli konsumentom na powigzanie towardéw opatrzonych takimi kolo-
rami z konkretnym przedsiebiorca. ,Samo tylko zestawienie dwéch lub wie-
cej koloréw, bez nadania im formy lub konturéw, lub samo tylko wymienienie
dwoch lub wiecej koloréw we wszystkich mozliwych do wyobrazenia formach
(...) nie spetnia przestanek dokfadnosci i trwatosci (...)" [zob. wyrok ETS z dnia
24 czerwca 2004 r., C-49/02 Heilderberger Bauchemie]. Zestawienia takie moga
posiadac jednak zdolnos¢ odrézniajaca, jezeli beda zwigzane z kolorami w spo-
s6b jednolity i w okreslonym ksztatcie. W takim przypadku reprezentacja po-
winna jasno okresla¢ usytuowanie i proporcje koloréw utozonych w okreslony
sposdb. Dla przyktadu koto koloru zielonego umieszczone na zéttym tle moze
wywotywac konkretne skojarzenia i bedzie postrzegane inaczej niz kolor zielo-
ny i z6tty umieszczone obok siebie w réwnych proporcjach.

Jak wskazat Trybunat w orzeczeniu w sprawie Heilderberger Bauchemie, ,kolory
lub uktady koloréw okreslone we wniosku o rejestracje w sposéb abstrakcyjny
(...) moga stanowic¢ znak towarowy pod warunkiem, ze:

® ustalone zostanie, ze kolory lub uktad koloréw w kontekscie, w jakim
s3 uzywane, rzeczywiscie prezentujg sie jako oznaczenia, oraz ze wnio-
sek o rejestracje zawiera doktadne dyspozycje dotyczace okreslonego
z gory i statego sposobu potaczenia koloréw”.

2.3.2. Konkretna zdolnos¢ odrézniajaca

Nie udziela sie natomiast prawa ochronnego na oznaczenia zawierajgce kom-
pozycje kolorystyczne, szczegdlnie w przypadkach, gdy kolor stanowi nature
produktu (np. farby, barwniki), gdy kolor ma charakter funkcjonalny lub rodza-
jowy (np. czerwony dla gasnic, z6tty dla ustug pocztowych), czy tez gdy wska-
zuje na charakterystyke towaréw (np. pomaranczowy wskazujacy na owoce).
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Ponadto przeszkoda udzielenia prawa ochronnego przejawia sie w taki sam
sposdéb jak w przypadku jednego koloru, jezeli jeden z dwéch koloréw jest na-
turalnym kolorem produktu badz tez jest powszechnie z nim kojarzony. Urzad,
przeprowadzajac badanie, bierze pod uwage réowniez interes ogoélny, tak aby
nie ograniczac innych uczestnikéw rynku w doborze koloréw.

Kazdy ze zgtoszonych znakéw towarowych podlega indywidualnej ocenie
z uwzglednieniem towaréw i/lub ustug, dla ktérych przeznaczony jest znak,
sytuacji na rynku, okolicznosci uzywania znaku towarowego w obrocie gospo-
darczym, a takze charakterystycznych cech samego znaku towarowego.

Podobnie jak w przypadku koloréw per se kompozycje kolorystyczne moga na-
by¢ wtérna zdolnos¢ odrézniajaca w odniesieniu do konkretnych towaréw lub
ustug [zob. takze rozdziat IV - Wtdrna zdolnos¢ odrézniajqcal.

Przyktady

EUTM 006866131 (Inter Product B.V.)

Kolory niebieski (RAL 5013) i pomarariczowy (RAL 2004)
zarejestrowane jako znak wspdlnotowy na zaciski do dzwi-
gania, podnoszenia i ciggniecia (mocowania) oraz inne
przyrzady

EUTM 1311587 (Bayerische Motoren

Werke Aktiengesellschaft)
- Kolory niebieski, ciemnoniebieski i czerwony zarejestrowa-

ne dlatowaréwiustug zkl. 4,6,7,9,12, 14,16, 18, 20, 21,
24-28,35-37,41,42

2.4. Desen

Znak stanowigcy desen sktada sie wylgcznie z zestawu regularnie powtarzaja-
cych sie elementow.

Znak taki nalezy przedstawi¢ w zgtoszeniu poprzez przekazanie reprodukgji
(reprezentacji), ukazujacej powtarzajacy sie uktad elementéw. Do zgtoszenia
powinien by¢ dotaczony opis wskazujgcy powtarzalno$¢ danych elementéw
oraz kolory, jezeli wystepujg w zgtoszeniu.
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Podczas analizowania konkretnej zdolnosci odrézniajacej przy zgtaszaniu tego
rodzaju znakéw nalezy pamieta¢, ze zbyt ztozony, skomplikowany lub banalny
projekt nie zostanie zapamietany przez relewantny krag odbiorcéw [zob. wy-
rok SUE z dnia 9 pazdziernika 2002 r., T-36/01 Glass pattern]. Takie oznaczenia
nie sa bowiem, co do zasady, postrzegane jako znaki towarowe. Znak towaro-
wy w postaci desenia powinien nadawac sie do odrdzniania w obrocie towa-
réw, dla ktérych zostat zgtoszony. W takim przypadku zaskakujagcym moze by¢
zestawienie desenia i towaru, np. desen dla sprzetu medycznego.

Przyktady

EUTM 017869029 (GUCCIO GUCCIS.p.A)

Znak zarejestrowany dla towardw i ustug z kl. 12, 24, 35,43

EUTM 017608845 (ORIENTIS GOURMET)

Znak zarejestrowany dla towaréw z kl. 30

&N

AW aW
NN

>.< >.< >_< R.328414 (W.KRUK SPOLKA AKCYJNA)
'}.{'}.{'}.{' Znak zarejestrowany dla towaréw i ustug zkl. 14, 18,25 35
W

VWA WA

2.5. Hologramy

Znaki holograficzne, zwane réwniez hologramami, to oznaczenia, ktére cze-
sto petnia funkcje zabezpieczajaca lub podkreslajaca autentycznosé towarow
(np. na ptytach CD lub banknotach). Hologramy nie sg bezposrednio wskaza-
ne w przepisach ustawy pwp, jednak nie wyklucza sie mozliwosci rejestracji
takich oznaczen pod warunkiem spetnienia przez nie warunkéw okreslonych
w art. 120 pwp.
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Znaki holograficzne pokazujg dodatkowe efekty wizualne, do ktérych inne
typy znakéw towarowych nie sg zdolne. W zwigzku z tym cechy holograficzne
moga obejmowac niektére z nastepujacych cech:

e efekt zamiany obrazy;
e tréjwymiarowy efekt objetosci, np. obraz wydaje sie wyskakiwac;
e gteboki tréjwymiarowy efekt, np. obraz wydaje sie mie¢ gtebie;

® obracanie tréjwymiarowych elementéw w hologramach cyfrowych;
efekty wizualizowane cyfrowo, np. na wyswietlaczu LED.

Zgodnie ze Wspdinq praktykq: Nowe rodzaje znakdw kazde oznaczenie sktada-
jace sie zelementdw posiadajacych cechy hologramu nalezy klasyfikowac jako
znak holograficzny. W tym zakresie hologram stanowi obraz, ktéry zmienia
swoj wyglad w zaleznosci od kata, pod ktérym sie na niego patrzy.

Znaki holograficzne nalezy przedstawi¢ poprzez przestanie pliku wideo (np. MP4)
lub serii obrazéw graficznych lub fotograficznych zawierajgcych wszystkie uje-
cia pod réznymi katami, ktére stuza wystarczajacej identyfikacji réznych etapéw
efektu wizualnego.

Cecha charakterystyczng hologramu jest jego odmienny obraz w zaleznosci
od kata patrzenia. W zwiagzku z tym jego przedstawienie na papierze nie zawsze
moze oddawac ruch zmiany obrazéw w hologramie. W takich przypadkach wyma-
gane moze byc¢ ukazanie catego efektu w pliku wideo MP4 badz dostarczenie opisu
hologramu oraz dodatkowych fotografii wykonanych pod réznym katem. Zgodnie
z zasadami regulaminu do Traktatu singapurskiego przedstawienie znaku sktada
sie z jednego lub kilku wizerunkéw znaku ukazujacych caty jego efekt hologramo-
wy ze wskazaniem rodzaju tego znaku i podania szczegétéw dotyczacych znaku.

Przyktad

EUTM 002117034 VF (VIDEO FUTUR)
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2.5.1. Konkretna zdolnos¢ odrézniajaca

Zgodnie ze Wspding praktykq: Nowe rodzaje znakéw znak holograficzny, ktéry
sktada sie wytgcznie z elementéw stownych i graficznych, nie bedzie co do za-
sady postrzegany jako wskazanie pochodzenia handlowego, jesli miedzy zna-
kiem a towarami i ustugami mozna ustali¢ powigzanie. Ponadto ocena zaleze¢
bedzie od efektu holograficznego i od tego, czy element stowny lub graficzny
jest ze wzgledu na swoja wielkos¢ i usytuowanie tatwo rozpoznawalny w ra-
mach oznaczenia.

Ogodlnie ujmujac, dodanie efektu holograficznego do niemajacych charakte-
ru odrdézniajacego elementow stownych lub graficznych moze nie wystarczyc,
zeby nada¢ znakowi charakter odrézniajacy, jako ze bedzie postrzegany przez
konsumenta za banalny lub ozdobny element, niezaleznie od tego, czy doty-
czy on zgtoszonych towaréw lub ustug.

Jesli znak holograficzny sktada sie z elementu stownego lub graficznego,
ktéry sam w sobie ma charakter odrézniajacy, to — nawet jesli elementy ho-
lograficzne dodane do tych elementéw nie maja charakteru odrézniajgcego —
uznaje sie, ze znak holograficzny jako catos¢ bedzie miat charakter odréznia-
jacy. W szczegolnosci dotyczy to sytuacji, gdy znak holograficzny zawiera
element, ktdry nie jest zrozumiaty lub ktéry nie jest mozliwy do identyfikacji,
jako ze nie niesie ze sobg znaczenia ani nie tworzy powigzania z towarami lub
ustugami. W takim przypadku uznaje sie, ze ma charakter odrézniajacy — o ile
bedzie mégt by¢ rozpoznany przez konsumenta jako oznaczenie pochodzenia
handlowego.

Jednakze, gdy znak holograficzny sktada sie z niemajacych charakteru odréz-
niajgcego/ opisowych/ generycznych elementéw stownych lub graficznych,
uznaje sie, ze nie ma charakteru odrézniajacego.

2.6. Znakipozycyjne

Znaki pozycyjne to oznaczenia zawierajace element graficzny umieszczony
w konkretnym miejscu na towarze. Oznaczenia takie odzwierciedlajg umiej-
scowienie znaku towarowego na produkcie.
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Taki znak nalezy przedstawi¢ w zgtoszeniu poprzez przekazanie reprodukgji
doktadnie ukazujacej ustawienie znaku i jego rozmiar lub proporcje do sto-
sownego towaru. Elementy niestanowiagce przedmiotu wniosku o rejestracje
musza by¢ oznaczone jako wylgaczone za pomoca linii przerywanej.

Przedmiotem ochrony znakéw pozycyjnych, jak sama ich nazwa wskazuje,
nie jest ani grafika, ani ksztatt produktu lub ksztatt per se, ale obraz lub ksztatt
w okreslonym potozeniu na produkcie. Nalezy pamieta¢, ze takie oznaczenia
musza charakteryzowac sie konkretng zdolnoscia odrézniajaca, a wiec musza
by¢ odbierane przez konsumentéw jako znak towarowy, a nie tylko jako ele-
ment, np. dekoracyjny, danego produktu [zob. wyrok SUE z dnia 15 czerwca
2010 r., T-547/08 Orange colouring of the toe of a sock]. Jezeli znak pozycyjny
bedzie jedynie elementem dodatkowym, nieposiadajacym cech wyrdzniaja-
cych, nie moze on zosta¢ uznany za znak towarowy, na ktéry mozna udzieli¢
prawa ochronnego.

Przyktady

EUTM 009045907
(Eduard Meier GmbH)

R.323023
(BZKTM SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA)

EUTM 13755244
A (M6paxmm Xamagn Me3napn)
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2.7. Znakiruchome

Znaki ruchome to jedne z rzadziej rejestrowanych oznaczen, ktére skfadaja sie
zazwyczaj z sekwencji zdjec.

Jak wskazuje jednak Wspdina praktyka: Nowe rodzaje znakdw, w skali unijnej
mozna zaobserwowac wzrost liczby oznaczen zawierajacych elementy ru-
chome i ruchome obrazy, wykorzystywane w ramach strategii brandingowe;j,
w zwigzku z tym konsumenci sg bardziej sktonni postrzegac je jako oznaczenia
pochodzenia handlowego.

Znak ruchomy to oznaczenie, ktore skfada sie z okreslonego ruchu lub zmiany
ustawienia elementéw znaku lub ktéry przechodzi w taki ruch lub taka zmiane
ustawienia. Okreslenie ,sktada sie z” oznacza, ze oprécz samego ruchu znak
moze réwniez zawierac stowa, elementy graficzne, animowane postaci. Nale-
zy zauwazyc¢, ze znakiem ruchomym bedzie kazde oznaczenie, ktére nie tylko
ukazuje okreslonych ruch, ale réwniez zmiane np. koloru czy elementdéw jako
przejscie z jednego obrazu w drugi.

Wspdlina praktyka: Nowe rodzaje znakéw réwniez podkresla, ze znaki ruchome
nie s ograniczone do oznaczen pokazujacych ruch. Oznaczenie moze takze
zostac zaklasyfikowane jako znak ruchomy, jesli jest ono w stanie przedstawic
zmiane pozycji elementdéw (np. ciag nieruchomych obrazéw - kadréw), zmia-
ne koloru lub zmiane elementéw rozumianga jako zastgpienie jednego obrazu
innym.

Takie oznaczenie nalezy przedstawi¢ w zgtoszeniu poprzez przekazanie pliku
wideo MP4 albo za pomocg serii nastepujacych po sobie nieruchomych obra-
z6w, ukazujacej ruch lub zmiane uktadu. Nalezy przy tym pamietac, ze przy
wskazywaniu sekwencji uje¢ istotne bytoby wskazanie w opisie takich elemen-
toéw jak czas trwania, liczba powtdrzen czy predkos¢ ruchu.

Udzielenie prawa ochronnego na takie oznaczenia podlega tym samym kryte-
riom, co pozostate znaki, tj. znak musi posiada¢ zdolnos$¢ odrézniania towaréw
i/lub ustug jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug drugiego. Prezen-
tacja graficzna lub plik wideo oraz opis co do zasady moga by¢ wystarczajace
do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.
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Przy znakach ruchomych nalezy szczegélnie zwréci¢ uwage, czy przecietny
odbiorca zmieniajace sie obrazy bedzie postrzegat jako oznaczenie zdolne od-
réznic towary i ustugi (@abstrakcyjna zdolnos$¢ odrdzniajaca) oraz czy zawieraja
one elementy wyrézniajace sie i umozliwiajgce zapamietanie znaku (konkretna
zdolnos¢ odrézniajaca). Prawo ochronne na oznaczenie nie zostanie udzielone,
jezeli ustalenie jego ruchu na podstawie dostarczonego opisu nie bedzie moz-
liwe. Podobnie dodanie ruchu do elementéw wskazujacych na wtasciwosci to-
wardw moze zostac uznane za niewystarczajgce do nadania znakowi zdolnosci
odrézniajacej.

Przyktady

EUTM 005910831 (Microsoft)

Znak zarejestrowany dla towaréw z kl. 9,
obecnie wygasty

R.287049 (The Procter & Gamble Company)

Znak zarejestrowany dla towaréw z kl. 3

IR776498 (Bayer Consumer Care AG)

Znak zarejestrowany dla towaréw z kl. 5,
obecnie wygasty

Z.503050 R.329065

(FABRYKA FUTBOLU SPOLKA

Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
| WSPOLNICY SPOLKA KOMANDYTOWA)

Znak zarejestrowany dla towaréw
iustug zkl. 9, 35, 36, 38, 41
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2.7.1. Konkretna zdolnosc¢ odrézniajaca

Konsument nie bedzie postrzegac znaku ruchomego jako oznaczenia pochodze-
nia handlowego, jesli znak taki nie wywrze trwatego wrazenia na konsumencie.

Ogédlnie ujmujac, uznaje sie, ze znaki ruchome posiadaja charakter odrézniajacy,
jesli obejmuja one elementy stowne lub elementy graficzne o charakterze od-
rézniajgcym, poruszajace sie lub zmieniajace pozycje, kolor lub elementy, nawet
jesli ruch lub zmiana pozycji nie maja same w sobie charakteru odrézniajacego.

Jedli znak ruchomy zawiera element, ktéry nie jest zrozumiaty lub ktéry nie jest
mozliwy do identyfikacji, jako ze nie niesie ze sobg znaczenia ani nie tworzy
powigzania z towarami lub ustugami, bedzie uznawany za majacy charakter
odrézniajacy - o ile bedzie mégt by¢ rozpoznany przez konsumenta jako ozna-
czenie pochodzenia handlowego.

Jednakze, gdy znak ruchomy sktada sie z elementéw ruchomych wytworzonych
przez towary lub ustugi albo zwigzanych z nimi lub z inng istotna cecha towaréw
lub ustug, bedzie on postrzegany przez konsumenta jedynie jako element funk-
cjonalny towarzyszacy lub stuzacy takim towarom lub ustugom. Z tego wzgledu
taki znak ruchomy bedzie uznawany za niemajacy charakteru odrézniajacego.

Jesli znak ruchomy sktada sie z niemajacych charakteru odrézniajacego/ opiso-
wych/ generycznych elementéw stownych lub graficznych, ktdre poruszaja sie
lub zmieniaja pozycje, kolor lub elementy, uznaje sig, ze znak ruchomy nie ma
charakteru odrézniajacego, chyba ze sam ruch wystarczy, zeby odwréci¢ uwage
od komunikatu zawartego w niemajacych charakteru odrézniajacego/ opiso-
wych elementach stownych lub graficznych. Nie mozna bowiem catkowicie wy-
kluczy¢, ze konkretny ruch, ktéry sam w sobie bedzie niezwykty czy zaskakujacy
lub wywota niezwykte czy zaskakujace wrazenie wizualne, bedzie wystarczaja-
cy, by znak ruchomy w swym ogdlnym wrazeniu uzna¢ za odrézniajacy.

2.8. Znaki multimedialne

Znak multimedialny to znak skfadajacy sie z kombinacji obrazu i dzwieku lub
przechodzacy w kombinacje obrazuidzwieku. Okreslenie ,sktadasiez” oznacza,
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Ze poza obrazem i dZzwiekiem znak moze réwniez zawiera¢ stowa, elementy
graficzne itp. Takie oznaczenie nalezy przedstawi¢ poprzez przekazanie pliku
audiowizualnego zawierajacego kombinacje obrazu i dZzwieku (MP4).

Znaki multimedialne sa najnowszym wprowadzonym rodzajem znakéw to-
warowych. We Wspdinej praktyce: Nowe rodzaje znakéw wskazuje sie, ze jesli
chodzi o znaki multimedialne, mozna zaobserwowac wzrost liczby oznaczen
faczacych w sobie obraz i dZzwiek, ktére wykorzystywane sa jako czes¢ strate-
gii brandingowej, w zwigzku z tym konsumenci sg bardziej sktonni postrzegac
je jako oznaczenia pochodzenia handlowego.

Zgodnie ze Wspding praktykq: Nowe rodzaje znakéw kazde oznaczenie skfada-
jace sie z pofaczenia elementéw obrazowych i dzwiekowych nalezy klasyfiko-
wac jako znak multimedialny.

Warto pamietac o istotnych kwestiach, jak np.:

znakéw multimedialnych nie mozna przedstawi¢ w postaci zestawie-
nia nieruchomych obrazéw z dodaniem nosnika audio czy tez za po-
mocg dwdch nosnikéw, z ktérych jeden zawiera plik audio, a druki plik
graficzny;

nie ma potrzeby zataczania opisu znaku dla znakéw multimedialnych,
poniewaz samo przedstawienie znaku towarowego okresla przedmiot
ochrony;

znaki multimedialne sg przedmiotem badania, w zakresie ewentual-
nych przeszkéd do rejestracji znaku, analogicznie do pozostatych zna-
kéw towarowych.

Podobnie jak przy znakach ruchomych, nalezy zwréci¢ szczegélng uwa-
ge, czy przecietny odbiorca bedzie postrzegat zmieniajace sie obrazy wraz
zdzwiekiem jako znak towarowy, a wiec czy zawierajg one elementy wyréznia-
jace sie i umozliwiajgce zapamietanie znaku za pomoca jednego aktu poznaw-
czego. Znaki multimedialne zawierajace zbyt duza ilo$¢ elementdw, a takze
faczace sie nierozerwalnie z towarem czy tez opisujace ich wtasciwosci, moga
by¢ przedmiotem odmowy udzielenia prawa ochronnego z powodu braku
abstrakcyjnej albo konkretnej zdolnosci odrdzniajacej.
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Przyktady

EUTM 017279704 (IFORI)

Znak zarejestrowany dla ustug z kl. 45

R.329051 (FABRYKA FUTBOLU
SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA | WSPOLNICY
SPOLKA KOMANDYTOWA)

Znak zarejestrowany dla towaréw
iustug zkl. 9, 35, 36, 38, 41

2.8.1. Konkretna zdolno$¢ odrézniajaca

We Wspdinej Praktyce: Nowe rodzaje znakéw ogdlnie wskazano, ze jesli co naj-
mniej jeden element znaku multimedialnego (dZwiek lub obraz) posiada
sam przez sie charakter odrézniajacy, uznaje sie, ze znak towarowy jako ca-
tos¢ réwniez ma charakter odrézniajacy. Tak bedzie w przypadku, gdy znak
multimedialny obejmuje element, ktéry nie jest zrozumiaty lub ktéry nie jest
mozliwy do identyfikacji, jako ze nie niesie ze soba znaczenia, pod warun-
kiem, iz konsument jest w stanie go rozpoznac. Nalezy zwréci¢ jednak uwage,
ze konsument nie bedzie postrzega¢ znaku multimedialnego jako oznacze-
nia pochodzenia handlowego, jesli znak taki nie wywrze trwatego wrazenia
na konsumencie.

Zasadniczo za nie majacy charakteru odrézniajacego bedzie uznawany znak
multimedialny taczacy niemajace charakteru odrézniajacego/ opisowe/ gene-
ryczne obrazy z dzwiekami i ruchem pozbawionymi charakteru odrézniaja-
cego.
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3. OZNACZENIA NIEDAJACE SIE POSTRZEGAC WIZUALNIE

3.1. Znaki dzwiekowe

Znaki dzwiekowe stanowig popularng kategorie znakéw towarowych, przez
ktére rozumiane sg nie tylko melodie, ale réwniez sygnaty dZzwiekowe, onoma-
topeje, okrzyki itp. Art. 120 pwp wprost wskazuje na mozliwos¢ ochrony tego
typu znakéw.

Znak towarowy powinien by¢ reprezentowany w rejestrze w sposéb umozli-
wiajacy wiasciwym organom i spoteczenstwu okreslenie jasnego i precyzyjne-
go przedmiotu ochrony przyznanej uprawnionemu. W zwigzku z tym koniecz-
ne jest zarejestrowanie oznaczenia w dowolnej odpowiedniej formie przy
uzyciu ogoélnie dostepnych technologii, pod warunkiem Ze oznaczenie moze
by¢ przedstawione w sposdb jasny, precyzyjny, samodzielny, tatwo dostep-
ny, zrozumiaty, trwaty i obiektywny. Tym samym znak dzwiekowy moze by¢
przedstawiony przez przestanie pliku audio odtwarzajacego dzwiek lub przez
doktadne odwzorowanie dzwieku w notacji muzycznej. Zgodnie z powyz-
szym kazdy znak reprezentowany w pliku audio i zawierajacy jeden lub wiecej
dZzwiekéw, niezaleznie od rodzaju zawartego w nim dzwieku (np. elementy
stowne postrzegane w dZzwieku, dzwiek w naturze, dzwiek zwierzat, melodia
itp.), nalezy klasyfikowac jako znak dzwiekowy.

Zgodnie z wyrokiem w sprawie Sieckmann kryteria prezentacji graficznej dla
znakéw dzwiekowych sg spetnione, gdy znak jest przedstawiony w postaci
pieciolinii podzielonej na takty, na ktérej umieszony jest w szczegdlnosci klucz
muzyczny, nuty, pauzy, ktére okreslaja rzeczywistg wartos¢ nut [zob. wyrok
ETS z dnia 12 grudnia 2002 r., G-273/00]. Uznaje sig, ze formga przedstawieniowa
dZzwieku moze by¢ tradycyjna notacja muzyczna w postaci pieciolinii z odpo-
wiednimi znakami, ktére pozwalaja okresli¢ melodie.

Ponadto w wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci UE z dnia 27 listopada 2003 r.,
C-283/01 Shield Mark, w odniesieniu do doktadnej reprezentacji dzwigku w nota-
¢ji muzycznej, stwierdzono, ze ,pieciolinia podzielona na takty, na ktérej widnieja
w szczegolnosci klucz, nuty i pauzy, ktérych forma (w przypadku nut: cata nuta,
potnuta, ¢wierénuta, 6semka, szesnastka itp,; w przypadku pauz: pauza cato-
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nutowa, pauza pétnutowa, pauza ¢wierénutowa, pauza 6semkowa itp.) okresla
wzgledng wartos¢, a w danym wypadku, znaki chromatyczne (krzyzyk, bemol,
kasownik) — przy czym cafa ta notacja okresla wysokos¢ i dtugos¢ dzwiekow —
moze stanowi¢ wierny obraz ciggu dzwiekéw, ktdére tworzg melodie bedaca
przedmiotem wniosku o rejestracje. Taki rodzaj przedstawienia graficznego od-
powiada wymogom wynikajacym z orzecznictwa Trybunatu, zgodnie z ktérym
przedstawienie to powinno by¢ jasne, precyzyjne, samo w sobie zupetne, tatwo
dostepne, zrozumiate, trwate i obiektywne”.

Przy zgtaszaniu znakéw dzwiekowych warto réwniez zwréci¢ uwage na naste-
pujaca kwestie:

e dtugos¢ nagrania nie jest okreslona przepisami prawa, nalezy jednak

pamietad, ze znak ma by¢ postrzegany i zapamietany przez odbiorce

za pomoca jednego aktu poznawczego; nagranie zbyt krétkie lub zbyt
dtugie moze nie spetniac tego warunku.

Przyktady

R.238511 (Gmina Miejska Krakéw)

Znak zarejestrowany dla ustug
zkl. 35

EUTM 005170113 ,ryk lwa”
(Metro-Goldwyn-Mayer)

Znak zarejestrowany dla towa-
réw i ustug zkl. 9, 38,41, 42

Zgodnie ze Wspding praktykq: Nowe rodzaje znakdéw kazde oznaczenie, ktére
sktada sie wytacznie zdZwieku lub kombinacji dzwiekdw, niezaleznie od rodzaju
dzwieku w nim zawartego (np. elementéw stownych odbieranych w warstwie
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dzwiekowej, odgtoséw przyrody, dZzwiekdw wydawanych przez zwierze,
melodii itd.), nalezy klasyfikowac jako znak dZzwiekowy. Jesli znak dZzwiekowy
zostat przedstawiony za pomoca zapisu muzycznego, przedstawienie to musi
obejmowac pieciolinie podzielong na takty i zawierajaca w szczegdélnosci klucz
i nuty, ktére sg konieczne do odtworzenia melodii. Tempo lub szybko$¢ melodii
oraz instrumenty sa jedynie elementami fakultatywnymi, ale moga miec
znaczenie przy zastrzeganiu pierwszenstwa znakéw lub w ramach badania
podobienstwa oznaczen.

Podsumowujac, nalezy podkresli¢, ze odpowiednig reprezentacjg znakéw
dzwiekowych bedzie albo plik audio, albo zapis nutowy. Pozostate sposoby
przedstawiania, takie jak onomatopeje, pojedyncze nuty czy wytacznie so-
nogramy moga hie zosta¢ dopuszczone jako wtasciwa reprezentacja znakéw
dzwiekowych. We wszystkich przypadkach przedstawienia te nie pozwalaja
w wystarczajgcym stopniu wiasciwym organom i odbiorcom na ustalenie jed-
noznacznego i doktadnego przedmiotu ochrony.

Znakiem towarowym dzwigekowym nie sa bowiem oznaczenia wyrazone jedy-
nie przez stowny opis w postaci prostej onomatopei, np. ,Grrrr!”. Jak wskazat
TSUE, wystepuje rozbiezno$¢ miedzy sama onomatopeja w formie, w jakiej jest
wymawiana, a rzeczywistym dzwiekiem lub odgtosem albo ciggiem dzwiekéw
lub odgtoséw, ktére niejako imituje ona fonetycznie [zob. wyrok TSUE z dnia
27 listopada 2003 r., CG-283/01 Musical notation]. Podobnie, opis zawierajacy
nuty utworu muzycznego, np. ,pierwsze dziewiec¢ taktow kompozycji «Fur Eli-
se»”, lub stowny opis dZzwieku, np. ,dZwiek piania koguta”, nie jest wystarczaja-
co doktadny i nie pozwala na ustalenie zakresu wnioskowanej ochrony.

Wreszcie, ,ciag nut bez innych uscislen, taki jak «mi, dis, mi, dis, mi, si, re, do, lax,
nie stanowi graficznego przedstawienia. Taki opis bowiem, ktory nie jest ani
jasny, ani precyzyjny, ani sam w sobie zupetny, nie pozwala w szczegélnosci
na okreslenie wysokosci ani dtugosci dzwiekéw, ktére tworza melodie bedaca
przedmiotem wniosku o rejestracje i ktére stanowia podstawowe parametry
poznania tej melodii, a zatem parametry zdefiniowania samego znaku towaro-
wego” [zob. wyrok C-283/01 Musical notation.
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3.1.1. Konkretna zdolnos¢ odrézniajaca

Zgodnie ze Wspdlnqg praktykq: Nowe rodzaje znakéw, gdy dzwiek odbierany
w ramach znaku towarowego dzwiekowego sktada sie z jednej nuty, szeregu
nut lub melodii, uznaje sie, ze ma on charakter samoistnie odrézniajacy, o ile
bedzie mégt by¢ postrzegany przez wtasciwy krag odbiorcéw jako oznaczenie
pochodzenia handlowego. Podobnie bedzie w sytuacji, gdy dzwiek odbierany
w ramach znaku towarowego dzwiekowego obejmuje dzwiek niezwigzany
z towarami lub ustugami objetymi zgtoszeniem - co do zasady uznaje sie,
Ze ma on charakter odrdzniajacy, o ile dZwiek bedzie mégt by¢ rozpoznany
przez konsumenta jako oznaczenie pochodzenia handlowego.

Decydujace znaczenie ma percepcja konsumenta takze w sytuacji, gdy ele-
ment moéwiony odbierany w ramach znaku towarowego dZzwiekowego nie jest
zrozumiaty lub nie mozna go zidentyfikowac jako stowo.

Tym samym uznaje sig, ze znak dzwiekowy jest pozbawiony charakteru odr6z-
niajacego w sytuacjach, gdy:

sktada sie z dzwiekéw wytworzonych przez towary lub ustugi albo zwia-
zanych z nimi lub zinna istotna cecha towardéw lub ustug (bedzie on po-
strzegany przez konsumenta jedynie jako atrybut funkcjonalny);

sktada sie z nut, pofaczenia nut, tonéw lub melodii, a dzwiek nie ma
pewnej sity wywotywania skojarzer i konsument nie rozpoznatby
go jako oznaczenia pochodzenia handlowego;

sktada sie z niemajacych charakteru odrézniajacego/ opisowych/ generycz-
nych elementéw stownych wymawianych w sposéb wyrazny, bez jakich-
kolwiek charakterystycznych lub niezwyktych elementéw dzwiekowych;

zawiera pozbawiony charakteru odrézniajagcego element stowny, ktére-
mu towarzyszy réwniez nie majacy charakteru odrézniajacego element
dZzwiekowy.

3.2. Znakiinne

Ani regulacje unijne, ani ustawa pwp nie przewiduja zamknietego katalogu
rodzaju oznaczen, ktére mozna zgtasza¢ jako znak towarowy. Dlatego, jezeli
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zgtoszony znak towarowy nie odpowiada zadnemu z wyzej przedstawionych
rodzajéw znakow, zgtaszajacy moze ubiegac sie o prawo ochronne na znak inny.

Takie oznaczenie musi spetnia¢ warunki okreslone w art. 120 pwp, tj. musi by¢
przedstawione w odpowiedniej formie przy uzyciu powszechnie dostepnej
technologii. Znak ten musi réwniez nadawac sie do odtworzenia w rejestrze
w sposob wyrazny, precyzyjny, odrebny, tatwo dostepny, zrozumiaty, trwaty
i obiektywny celem umozliwienia wiasciwym organom i spoteczenstwu jasnego
i precyzyjnego okreslenia przedmiotu ochrony udzielonej whascicielowi znaku.

W przypadku znakéw innych istotne jest zataczenie opisu zgodnego z repre-
zentacjg oznaczenia. Nalezy rowniez wskaza¢, ze takiego oznaczenia nie moz-
na okresli¢ na podstawie ww. rodzajéw znakdéw. Przyktadem znakéw innych
moze by¢ np. zapach, smak lub znak dotykowy.

3.2.1. Znakizapachowe

Znaki zapachowe to oznaczenia postrzegane zmystem wechu. Dopuszczalne jest
udzielenie prawa ochronnego na znaki zapachowe, o ile spetniajg one warunki po-
dane w art. 120 pwp. Niemniej jednak, obecnie nie udziela sie prawa ochronnego
na znaki zapachowe, poniewaz nie jest mozliwe okreslenie ich przedmiotu ochro-
ny w jasny i precyzyjny sposob z wykorzystaniem ogdélnie dostepnej technologii.

W orzecznictwie dominuje poglad, ze z uwagi na brak w petni adekwatnych
srodkéw technicznych do przedstawienia oznaczen zapachowych rejestracja
takich znakéw jest watpliwa. Trybunat stwierdzit, ze ani wzdér chemiczny za-
pachu, ani opis stowny lub prébka zapachowa nie spetniaja wymaganych kry-
teriow przedstawienia znaku towarowego [zob. wyrok ETS z dnia 12 grudnia
2002 r., C-273/00]. Prébka zapachu nie jest wystarczajaco stabilna i wytrzymata,
aby zagwarantowac trwato$¢ znaku towarowego. Innymi stowy: wymaog gra-
ficznej przedstawialnosci nie zostanie spetniony poprzez formute chemiczna,
opis stowny lub tez prébke zapachowa.

Podczas oceny znakéw zapachowych pojawia sie czesto zarzut braku sa-
modzielnosci wzgledem towaru. Uznaje sie, ze to sam zapach powinien by¢
przedmiotem wniosku o udzielenie prawa ochronnego. Dlatego tez za znak
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towarowy nie moze by¢ uznany produkt, ktéry emituje zapach. Potwierdze-
nie znajduje tutaj odmowa udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie za-
pachowe przedstawiajace obraz truskawki, gdyz przedstawia tylko owoc, kt6-
ry wydziela zapach, a nie sam zapach [zob. wyrok SPI z dnia 27 pazdziernika
2005 r., T-305/04]. Warto réwniez zauwazyc, ze zapachy naturalne nie powinny
by¢ wytaczane z domeny publicznej podobnie jak znaki rodzajowe. Ponadto
oznaczenia zapachowe tzw. funkcjonalne, ktére petnig okreslong funkcje, po-
winny by¢ dostepne dla wszystkich przedsiebiorcéw.

Przyktady
Z2.220307
Zapach kwiatu konwalii (postepowanie umorzo-
ne przez Urzad)
EUTM 000428870
Zapach swiezo $cietej trawy — The smell of fresh cut (zgtoszenie zarejestro-
grass wane / wygaste prawo
ochronne)
Graficzna reprezentacja specjalnego zapachu: nuta EUTM 000521914

trawiastej zieleni, cytrus (bergamot, cytryna), réz

kwiatowy (zapach pomaranczy, hiacyntu), pizmo (egtoszenie odrzucone)

3.2.2. Znaki smakowe

Znaki smakowe to oznaczenia odbierane zmystem smaku. Niewatpliwie jest
to dos¢ nowa forma oznaczen, ktéra podobnie jak znaki zapachowe, nie be-
dzie mogta obecnie by¢ chroniona, gdyz okreslenie ich przedmiotu ochrony
w jasny i precyzyjny sposéb z wykorzystaniem ogélnie dostepnej technologii
nie jest na ten czas mozliwe. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje sie, ze zwy-
kty opis tego rodzaju oznaczenia nie jest wystarczajacy do spetnienia kryte-
riow wskazanych w wyroku Sieckmanna.

Uznajesig, zetegorodzajuoznaczeniapowinnyby¢dostepnedlakazdegoprzed-
siebiorcy i nie petnig funkcji odrézniajacej. ,Kazdy producent produktéw takich
jak preparaty farmaceutyczne jest uprawniony do dodania sztucznego smaku
truskawekdotych produktéww celu ukrycianieprzyjemnegosmakuf(...),cowie-
cej jest mato prawdopodobne, aby smak byt postrzegany przez konsumentéw
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jako znak towarowy” [zob. orzeczenie Il Izby Odwotawczej OHIM (obecnie
EUIPO) z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie R120/2001-2 The taste of artificial stra-
wberry flavour]. Smak podlega subiektywnej ocenie, co powoduje, ze porow-
nanie jednego smaku do drugiego bedzie czesto niemozliwe. W wielu przy-
padkach rozréznienie, czy smak jest naturalny, czy tez wytworzony fabrycznie
moze by¢ bardzo utrudnione. Z kolei warto sie zastanowi¢, czy smak, np. na-
poju coli, bedzie rozpoznawalny jako znak towarowy posiadajacy odrézniajacy
charakter. Nalezy jednak zauwazy¢, ze w przypadku tego typu znakéw konsu-
menci poznaja smak dopiero po dokonaniu zakupu.

Przyktad

EUTM 003065539

Smak pomaranczy dla lekéw antydepresyjnych (zgloszenie odrzucone)

3.2.3. Znaki dotykowe

Znaki dotykowe to oznaczenia odbierane za pomoca zmystu dotyku, ze wzgle-
du na charakter swojej powierzchni. To jedne z najrzadziej zgtaszanych znakéw
towarowych. Obecnie na takie znaki nie sa udzielane prawa ochronne, gdyz
okreslenie ich przedmiotu ochrony w jasny i precyzyjny sposéb z wykorzy-
staniem ogdlnie dostepnej technologii jest z reguty niemozliwe.

Niektore towary badz ich opakowania moga byc¢ tworzone w taki sposdb, aby wy-
wotywac konkretne wrazenia dotykowe, nadajace specyficzne cechy odrézniajace
je od innych konkurencyjnych towaréw na rynku. Podobnie jak przy znakach za-
pachowych i smakowych trudnoscia w udzieleniu prawa ochronnego na taki znak
jestich przedstawienie w rejestrze za pomoca ogdlnie dostepnej technologii.

Przyktadem takiego znaku moze by¢ zarejestrowane w Niemieckim Urzedzie
Patentowym i Znakéw Towarowych oznaczenie dla napojéw alkoholowych,
ktore jest nazwa spotki UNDERBERG zapisang alfabetem Braille’a.

Przyktad
4 4 9d @ el o+ o 4 wed
e a? * Wead 3 24 04 No. 30259811 (UNDERBERG)
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Rozdziat IlI

1. WSTEP

Podstawowa, konstytutywng funkcja znaku towarowego jest wskazywanie
pochodzenia towaru/ustugi - identyfikacja przedsigbiorcy. Chodzi o to, aby
w zwyktych warunkach obrotu gospodarczego odbiorcy mogli postrzegac znak
towarowy jako oznaczenie, wedtug ktérego mozna towar badz ustuge zidentyfi-
kowac co do pochodzenia z okreslonym przedsiebiorca. Dlatego tez oznaczenie,
by méc petnic funkcje znaku towarowego, musi posiadac zdolno$¢ odrézniajaca.

Wyrdznia sie abstrakcyjng i konkretng zdolnos¢ odrézniajaca. Stwierdzenie,
ze oznaczenie posiada abstrakcyjng zdolno$¢ odrézniajaca nie przesadza jesz-
cze o zdolnosci rejestracyjnej znaku, aczkolwiek jest niezbednym warunkiem
do przeprowadzenia dalszych badani. Nawet jesli oznaczenie posiada zdolnos¢
odrézniajaca per se, moze zostac wytaczone z rejestracji ze wzgledu na potrze-
be ochrony interesu o charakterze ogdlnym, polegajagcym na pozostawieniu
danego oznaczenia w domenie publicznej [por. K. Szczepanowska-Koztowska
[w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo wtasnosci przemystowej, pod red.
R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 566]. Abstrakcyjna zdolnos¢ odrézniajaca spro-
wadza sie w istocie do oceny, czy dane oznaczenie moze petni¢ funkcje identy-
fikacyjna, rozumiang jako mozliwo$¢ przekazania odbiorcy informacji o pocho-
dzeniu towaru, niezaleznie od tego, jakiego rodzaju jest to towar.

Konkretng zdolno$¢ odrézniajaca zdefiniowaé mozna jako ogot cech oznacze-
nia pozwalajacy wyrézni¢ dany towar lub ustuge na rynku (zdolnos$¢ wyréz-
niajaca) na tle towaréw lub ustug identycznych lub podobnych pochodzacych
zinnego zrédfa (przedsiebiorstwa).

Stwierdzenie przez Urzad, ze oznaczenie nadaje sie do odrézniania towaréw
badz ustug pochodzacych z jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug
innego przedsiebiorstwa, nie oznacza automatycznie, ze takie oznaczenie
posiada konkretng zdolnos¢ odrézniajaca dla okreslonych towardw i ustug.
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Artykut 129" ust. 1 pkt 2 pwp okresla, ze na oznaczenia, ktére nie nadaja sie
do odréznienia w obrocie towaréw, dla ktérych zostaty zgtoszone (tj. nieposia-
dajace znamion odrézniajacych wzgledem tych towardw, a wiec pozbawione
zdolnosci wyrdzniajacej — niedystynktywne), nie udziela sie praw ochronnych.
Oznaczenia pozbawione takiej zdolnosci nie moga wiec by¢ chronione w cha-
rakterze znaku towarowego.

Nastepnie art. 129* ust. 1 w pkt 3-4 pwp wymienia inne grupy oznaczen, row-
niez pozbawione charakteru odrézniajagcego wzgledem towardéw, na ktére
nie udziela sie praw ochronnych. Charakteru takiego pozbawione sg (z zastrze-
zeniem art. 130 pwp) oznaczenia sktadajace sie wytacznie z elementow:

mogacych stuzy¢ do wskazania w szczegdlnosci rodzaju towaru, jego
pochodzenia, jakosci, ilosci, wartosci, przeznaczenia, sposobu wytwa-
rzania, sktadu, funkcji lub przydatnosci - tzw. oznaczenia opisowe
(129" ust. 1 pkt 3 pwp);

ktére weszty do jezyka potocznego lub sg zwyczajowo uzywane w uczci-
wych i utrwalonych praktykach handlowych (129" ust. 1 pkt 4 pwp).

Przy dokonywaniu oceny zdolnosci odrézniajacej nalezy pamieta¢, ze kwalifi-
kacja znaku towarowego do jednej z powyzej wskazanych kategorii nie elimi-
nuje bynajmniej mozliwosci uznania, ze nalezy ono réwniez do ktérejs z po-
zostatych. Jedno oznaczenie moze bowiem spetniac kryteria wiecej niz jednej
ztych grup [zob. wyrok ETS z dnia 26 pazdziernika 2000 r., T-345/99 Trustedlink].

Nalezy zauwazy¢, ze wskazane w art. 129" ust. 1 pkt 1-4 pwp przypadki braku
zdolnosci odrézniajacej nie maja jednolitego charakteru. O ile bowiem ozna-
czenia pozbawione abstrakcyjnej zdolnosci odrézniajacej zostajag wytaczone
z rejestracji ze wzgledu na niemoznos¢ spetnienia podstawowej funkgcji zna-
ku towarowego (129" ust. 1 pkt 1 pwp), o tyle przyczyna wytaczenia oznaczen
informacyjnych i wyrazen jezykowych oraz innych uzywanych powszechnie
w obrocie (129" ust. 1 pkt 3—-4 pwp) jest zupetnie inna. Jak wyraZnie podnosi sie
w doktrynie i orzecznictwie, oznaczenia te powinny pozosta¢ wolne ze wzgle-
du na ochrone intereséw konkurentéw, niezaleznie od tego, czy posiadaja lub
moga posiadac¢ zdolnos¢ odrézniajaca [K. Szczepanowska-Koztowska [w:] Sy-
stem prawa prywatnego, t. 14b, Prawo wtasnosci przemystowej, pod red. R. Skubi-
sza, Warszawa 2012, str. 577]. Nie udziela sie takze ochrony na oznaczenia, kt6-
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re nie beda postrzegane przez konsumentéw jako znaki towarowe w stosunku
do konkretnych towaréw i ustug, a wiec oznaczenia niedystynktywne (art. 129'
ust. 1 pkt 2 pwp), najczesciej z uwagi na ich banalny charakter.

W ocenie konkretnej zdolnosci odrézniajacej znakdw stowno-graficznych pod-
stawowe znaczenie ma Wspdlna praktyka w zakresie charakteru odrézniajgcego -
znakow graficznych zawierajqcych stowa o charakterze opisowym/pozbawione
charakteru odrézniajgcego (dalej zwana ,Wspdlna praktyka w zakresie charak-
teru odrézniajacego”).

2. KRYTERIA OCENY ZDOLNOSCI ODROZNIAJACEJ

Znak towarowy, by moégt zostac zarejestrowany, powinien w chwili zgtoszenia
do Urzedu Patentowego posiada¢ dostateczne znamiona odrézniajace, czyli
tzw. pierwotna zdolnos¢ odrézniajacy, charakteryzujaca sie tym, ze oznaczenie
nadaje sie do odréznienia w obrocie towardéw, dla ktérych zostato zgtoszone
w dacie zgtoszenia znaku. Urzad bada zdolnos$¢ odrézniajgca znaku towarowe-
go w postaci zgtoszonej. Nie bada zas, w jaki sposéb znak ten jest rzeczywiscie
uzywany w obrocie gospodarczym przez zgtaszajacego.

Ocena zdolnosci odrézniajacej oznaczenia powinna by¢ dokonywana
z uwzglednieniem towaréw badz ustug, ktére maja by¢ sygnowane tym ozna-
czeniem, warunkéw obrotu oraz z punktu widzenia wtasciwego kregu odbior-
co6w [zob. wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2001 r., Il SA 3446/01; wyrok ETS z dnia
29 kwietnia 2004 r., C-456/01 i C-457/01].

Oceny istnienia zdolnosci odrézniajacej dokonuje sie z punktu widzenia rele-
wantnego odbiorcy towaréw badz ustug. Kluczowe znaczenie przy ustalaniu
relewantnego odbiorcy towaru ma przyjety w unijnym orzecznictwie model
przecietnego konsumenta, ktéry jest osobg rozsagdng, dobrze (nalezycie) poin-

2 Wspdlna praktyka zostata przyjeta przez urzedy wtasnosci przemystowej panstw cztonkowskich
UE oraz EUIPO. Polska wdrozyta wskazang praktyke z dniem 15 stycznia 2021r. Komunikat dostepny
na stronie Urzedu Patentowego: https://uprp.gov.pl/pl/konwergencja/znaki-towarowe/wspolny-
-komunikat-dotyczacy-wspolnej-praktyki-w-zakresie-charakteru-odrozniajacego-znakow-graficz-
nych-zawierajacych-slowa-o-charakterze-opisowym-pozbawione-charakteru-odrozniajacego.
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formowanga, ostrozng i spostrzegawcza [zob. wyrok ETS z dnia 12 lutego 2004 r.,
C-218/01]. Co do zasady przyjmuje sie, ze chodzi o przecietnego odbiorce
okreslonych towardéw. Krag ten tworza w wiekszosci przypadkéw konsumen-
ci, ale odbiorcami docelowymi pewnych towaréw lub ustug moga by¢ takze
odbiorcy profesjonalni. Wynika to z faktu, ze poziom uwagi wtasciwego kregu
odbiorcow przy zakupie towaréw moze by¢ zréznicowany w zaleznosci od ro-
dzaju lub wartosci danego towaru. W wypadku towardéw i ustug specyficznych
lub drogich poziom uwagi przecietnych odbiorcéw jest na ogét wyzszy niz
w przypadku towaréw biezacej konsumpcji [zob. wyrok SPI z dnia 13 czerwca
2007 r., T-441/05].

Co do zasady ocena istnienia zdolnosci odrézniajacej roznych rodzajéw ozna-
czen powinna by¢ dokonywana wedtug tych samych kryteriéw. Jednakze
to samo kryterium oceny zdolnosci odrézniajgcej nie wytacza sytuacji, w ktérej
dla poszczegélnych form przedstawieniowych znakéw towarowych stopien
percepcji odbiorcy towardw moze byc¢ rézny. Odbiorcy nie sg przyzwyczajeni,
aby niektore specyficzne formy przedstawieniowe (np. ksztatt opakowania po-
zbawiony elementéw stownych lub graficznych) traktowac w sposéb naturalny
jako nosniki informacji o pochodzeniu towaru. O ile sam poziom wymaganej
zdolnosci odrézniajacej powinien by¢ identyczny w stosunku do wszelkich
oznaczen, o tyle poziom percepcji odbiorcy konieczny dla stwierdzenia owej
zdolnosci moze by¢ w przypadku pewnych kategorii oznaczen usytuowany
na poziomie wyzszym niz standardowy ze wzgledu na nietypowos$¢ oznaczen.

Zasadniczo ocena zdolnosci odrézniajacej znaku towarowego dla konkretnego
towaru powinna uwzglednia¢ zwykte warunki obrotu, a wiec aktualng mozli-
wos¢ petnienia przez znak funkcji wskazywania na pochodzenie towaru. Decy-
dujace znaczenie ma odpowiedz na pytanie, czy przy uwzglednieniu wszelkich
okolicznosci wyznaczajacych aktualny stan rynku znak moze stanowi¢ dla ku-
pujacego wskazéwke pochodzenia towaru badz ustugi. Na aktualng zdolnos¢
znaku towarowego do petnienia funkcji odrézniajacej maja wptyw miedzy
innymi takie okolicznosci jak: rodzaj towaru, czy sg to towary powszechnego
uzytku przeznaczone dla szerokiej grupy odbiorcéw badz czy s to towary spe-
cjalistyczne adresowane do waskiego kregu odbiorcéw, jak réwniez typ kupu-
jacych, dla ktérych towar jest przeznaczony, oraz sposéb dystrybucji towaréw.
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Jednakze zgodnie z wyrokiem TSUE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T-323/05
przy badaniu zdolnosci odrézniajacej oznaczen nie wystarczy bra¢ pod uwa-
ge tylko aktualnej przydatnosci oznaczenia do opisu cech towaru lub ustug,
ale takze potencjalna. W wyroku TSUE z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie
T-307/07 Trybunat podkreslit, ze nie ma znaczenia, ze okreslenie nie jest obec-
nie uzywane do opisu przedmiotowych towaréw i ustug, jezeli mozna prze-
widzie¢, ze bedzie temu stuzyto w przysztosci. Terminy ogélnoinformacyjne,
wskazujace na gtéwne lub dodatkowe cechy towaréw/ustug, powinny by¢ wol-
ne i dostepne dla ogétu spotecznosci.

Przedmiotem oceny istnienia zdolnosci odrdzniajacej jest zawsze oznaczenie
jako catos¢. Nie ma zatem znaczenia przy znakach sktadajacych sie z wielu ele-
mentéw, ze poszczegdlne elementy nie maja zdolnosci odrézniajacej, jezeli
znak ztozony bedzie oceniony jako wyrdzniajaca sie kompozycja posiadajaca
dostateczne znamiona odrézniajace — zdolno$¢ odrézniajaca. Przyjmuje sie za-
tem, ze znaki towarowe zawierajgce elementy opisowe lub zwyczajowe moga
posiada¢ minimalna zdolno$¢ odrézniajaca ze wzgledu na dodatkowy charak-
terystyczny element, np. dodatkowy wyrézniajacy sie komponent graficzny.

Przyktad ze Wspdinej praktyki w zakresie charakteru odrézniajqcego

Fresh Sardine kl.29

Przy ocenie zdolnosci odrézniajacej znaku towarowego nalezy wiec zwrécic¢
uwage, ze oznaczenie powinno by¢ samo w sobie na tyle charakterystyczne,
aby mogto identyfikowac towar i zapewnia¢ kupujagcemu mozliwos¢ dokona-
nia wyboru za pomoca tego oznaczenia, bez koniecznosci ustalania pocho-
dzenia towaru droga okrezna (np. przez szukanie nazwy ustugodawcy).

Ponadto uwzglednia sie interesy innych podmiotéw prowadzacych taka sama
dziatalno$¢ gospodarcza. Przyznanie zdolnosci odrézniajgcej nie moze stuzy¢
monopolizacji przez jednego przedsiebiorce oznaczen nalezagcych do domeny
publicznej [zob. wyrok NSA z dnia 30 marca 2006 r., Il GSK 15/05].
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3. OZNACZENIA NIENADAJACE SIE DO ODROZNIANIA
W OBROCIE TOWAROW WSKAZANYCH W ZGLOSZENIU -
OZNACZENIA NIEDYSTYNKTYWNE

Wskazane w art. 129" ust. 1 pkt 2 pwp oznaczenia pozbawione zdolnosci odréz-
niajacej sa to nienadajace sie do odréznienia znaki, ktére nie posiadajg zadnych
charakterystycznych elementéw, ktére pozwalatyby odbiorcom zindywidualizo-
wac zrédto komercyjnego pochodzenia danych towaréw lub ustug w obrocie.

Takimi niedystyntynktywnymi oznaczeniami moga by¢ banalne, opisowe albo
zwyczajowo uzywane w obrocie znaki stowne, ktdre nie sg postrzegane przez
konsumentéw jako znaki towarowe.

Nalezy jednak pamieta¢, ze takze znaki stowno-graficzne moga zosta¢ uznane
za pozbawione charakteru odrézniajacego.

We Wspdinej praktyce w zakresie charakteru odrdézniajgcego wskazano, ze
na ogot elementy stowne o charakterze opisowym/pozbawione charakteru
odrézniajacego przedstawione podstawowym/standardowym krojem pisma,
literami lub odrecznym krojem pisma - z efektami czcionki lub bez (pogrubie-
nie, kursywa) — nie moga zostac zarejestrowane, jako pozbawione charakteru
odrézniajacego. W przypadku gdy standardowe kroje pisma zawierajg ele-
menty grafiki jako czes¢ liter, elementy te musza mie¢ wystarczajacy wptyw
na znak jako catos$¢, aby nada¢ mu charakter odrézniajacy. Znak moze zostac
zarejestrowany, jezeli elementy te sa wystarczajace do odwrocenia uwagi kon-
sumenta od opisowego znaczenia elementu stownego lub moga wywrzec
trwate wrazenie odnosnie do znaku. Ponadto dodanie znakéw interpunkcyj-
nych lub innych symboli powszechnie stosowanych w handlu na ogét nie na-
daje charakteru odrézniajagcego oznaczeniu skfadajagcemu sie z elementéw
stownych o charakterze opisowym/pozbawionych charakteru odrézniajacego.

Wspdlna praktyka w zakresie charakteru odrézniajqcego jednoczesnie podkresla,
ze samo ,dodanie” pojedynczego koloru do elementu stownego o charakterze
opisowym/pozbawionego charakteru odrézniajacego — do samych liter albo
w tle - nie bedzie wystarczato do nadania znaku charakteru odrézniajgcego.
Wykorzystywanie koloréw jest powszechne w handlu i nie bedzie postrzegane
jako oznaczenie wskazujace na pochodzenie.
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W odniesieniu do wptywu rozmieszczenia pozbawionych charakteru odréz-
niajacego elementéw stownych w przedstawieniu znaku towarowego we
Wspdlnej praktyce w zakresie charakteru odrézniajgcego zwracano uwage, iz
na ogot fakt, ze elementy stowne sg rozmieszczone pionowo, do géry nogami
lub w jednym wierszu albo w wiekszej liczbie wierszy, nie wystarczy, by nadac
oznaczeniu charakter odrézniajgcy w minimalnym wymaganym stopniu, nie-
zbednym do rejestragji.

Sposéb rozmieszczenia elementéw stownych moze jednak nada¢ oznaczeniu
charakter odrézniajacy, gdy rozmieszczenie to ma taki charakter, ze przecietny
konsument raczej skupia sie na nim niz od razu dostrzega przestanie opisowe.

Co do zasady oznaczeniami pozbawionymi zdolnosci odrézniajacej sa proste
elementy graficzne, spetniajace definicje znaku towarowego (maja abstrakcyj-
na zdolnos¢ odrdzniajacy), ktérych odbiorcy nie traktuja jako znaki towarowe
wskazujace na pochodzenie towaru ze wzgledu na ich banalnos¢. Przyktadem
tego rodzaju oznaczen moga byc¢ proste formy przestrzenne lub formy gra-
ficzne, takie jak podstawowe figury geometryczne (linia, kota, prostokat), ktére
nie niosa za sobg dla konsumentéw zadnych informacji o pochodzeniu towa-
réw, dlatego tez nie sg postrzegane jako znaki towarowe

Z powyzszych powodoéw réowniez we Wspdlinej praktyce w zakresie charakteru
odrézniajqcego wskazano, ze jest mato prawdopodobne, aby zarejestrowane
jako znak towarowy byty elementy stowne o charakterze opisowym/pozba-
wione charakteru odrézniajacego w potaczeniu z prostymi ksztattami geome-
trycznymi, takimi jak: punkty, linie, odcinki, okregi, trojkaty, kwadraty, prosto-
katy, rownolegtoboki, pieciokaty, szesciokaty, trapezy i elipsy, w szczegdlnosci
gdy wyzej wymienione ksztatty sg uzyte jako obramowanie lub obwédka, chy-
ba Zze ich przedstawienie, uktad lub potaczenie z innymi elementami tworzy
catosciowe wrazenie, ktére jest w wystarczajgcym stopniu odrézniajace.

Jednakze, gdy dodany element graficzny sam w sobie ma charakter odréznia-
jacy oraz wyraznie rozpoznawalny w oznaczeniu z powodu swoich rozmiaréw,
nawet jesli zostanie dodany do elementu stownego pozbawionego takiego
charakteru odrézniajacego, znak jako cato$¢ bedzie miat charakter odrézniaja-
cy, a wiec bedzie mégt zostac zarejestrowany.
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Nalezy jednak zwrdci¢ uwage, ze zgodnie ze Wspding praktykq w zakresie cha-
rakteru odrézniajqcego uwaza sie, ze element graficzny ma charakter opisowy
lub jest pozbawiony charakteru odrézniajacego, takze w przypadku gdy:

® jest realistycznym przedstawieniem towaréw lub ustug;

e skfada sie zsymbolicznego/stylizowanego przedstawienia towaréw lub
ustug, ktére nie odbiega znaczaco od powszechnie wykorzystywanego
przedstawienia tych towardéw i ustug.

We Wspdlnej praktyce w zakresie charakteru odrézniajqcego podkreslono réw-
niez, ze element graficzny, ktéry nie stanowi przedstawienia towaréw i ustug,
ale ma bezposredni zwigzek z wtasciwosciami towardw i ustug, nie bedzie na-
dawat oznaczeniu charakteru odrézniajacego, chyba ze jest w wystarczajagcym
stopniu stylizowany. To samo dotyczy elementéw graficznych powszechnie
lub zwyczajowo wykorzystywanych w handlu w odniesieniu do towaréw lub
ustug objetych zgtoszeniem - nie nadaja one calemu oznaczeniu charakteru
odrézniajacego.

Przyktady ze Wspdinej praktyki w zakresie charakteru odrézniajqcego

Inaki o charakterze

Inaki pozbawione charakteru odrézniajacego P
odrézniajacym

ﬂ;‘:‘}”’ Flavowr and F ﬁ-o.p.n-ﬂlo‘ﬂ.
“...'[.u.u_-'c_-.'-- Flavowr and aroma ma
arewea ad] ¥ CEi F-'auOur and ArQma

Fresh FHE‘“\RRD'“ JrESh Sard}ne éFresh sardine
e —

~T===<Freshst@® sardine

e
3. Fﬂﬁﬂﬂbﬂﬁ
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Znaki unijne - oznaczenia niedystynktywne

!

Wyrok SPI z dnia 30 wrzesnia 2009,
T-75/08, kl. 14,18, 25

Wyrok SPI z dnia 29 wrzesnia 2009,
T-139/08, kl. 14, 18,25

/
©

rr-"‘"

Wyrok SPI z dnia 21 pazdziernika 2008 .,
T-73/06,kl. 18

Wyrok SPI z dnia 12 wrze$nia 2007 r,,
T-304/05, kl. 33

Wyrok SUE z dnia 5 kwietnia 2017 .,
T-291/16,kl. 18, 25,28

O
~
A

Wyrok SUE z dnia 28 czerwca 2017,
T-470/16,kl.5.9-12,18,22,25i 26

OIeSMOKING
-/ WORLD

Wyrok SUE z dnia 29 listopada 2016,
T-617/15,kl.35141
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Wyrok TSUE z dnia 15 wrzesnia 2005 r,, C-37/03,
kl.9,38i42.

- ® Uzyty w znaku ‘alfror_wim odnosi sie dq identyﬁkalcji biome-

MI D trycznej, a ta wiaze sie z wykorzystaniem towaréw z kl. 9.
L Takze ustugi z kl. 38 i 42 Swiadczone sg z wykorzystaniem

identyfikacji biometrycznej lub majg na celu rozwoj syste-

mow stuzacych do takiej identyfikacji. Z kolei grafika znaku
ma minimalny charakter i nie wyréznia znaku.

Wyrok SUE z dnia 24 czerwca 2015, T-552/14, kl. 3, 21.

Stowo ,extra” jest przymiotnikiem o charakterze zachwa-
lajgcym towary. Stylizacja napisu jest prosta, a element
graficzny w postaci kolorowego kota ma charakter tylko
dekoracyjny.

Znaki krajowe i miedzynarodowe - oznaczenia niedystynktywne

7.220995, kl. 32

Z.215529,kl. 21,31

72410850, kl. 33

IR-116334 — wyrok NSA z 29 marca 2007 r.,
Il GSK 305/06

OKAZJA.PL 7487583, kl. 35,36, 39
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4. OZNACZENIA OPISOWE

4.1. Uwagi ogoélne

Nastepna grupe oznaczen wytaczonych z rejestracji wskazano w art. 129’
ust. 1 pkt 3 pwp. Przepis ten wymienia pozbawione zdolnosci odrézniajacej
oznaczenia sktadajace sie wylacznie z elementéw mogacych stuzy¢ w obrocie
do wskazania, w szczegdlnosci: rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakosci,
ilosci, wartosci, przeznaczania, sposobu wytwarzania, sktadu, funkgji, przydat-
nosci. Jest to katalog otwarty danych informacyjnych, a uzycie sformutowania
W szczegdblnosci” wskazuje, ze wymienione w tym artykule wskazania maja
jedynie charakter przyktadowy.

Oznaczeniami pozbawionymi zdolnosci odrézniajacej beda wiec wszelkie
oznaczenia, ktére jedynie opisuja zgtoszone towary badz ustugi. Kluczowa
bedzie ocena dokonana z punktu widzenia odbiorcéw takich towaréw lub
ustug, ktéra powinna rozstrzyga¢, czy oznaczenia takie sa postrzegane jako
opisowe.

Oznaczenie ma charakter opisowy, jezeli wykazuje ono wystarczajaco bezpo-
$redni i konkretny zwigzek z towarami lub ustugami wskazanymi w zgtoszeniu.

Kryterium pozwalajagcym na uznanie, Ze dane oznaczenie jest opisowe, nie jest
to, ze dany krag odbiorcéw ustali istnienie bezposredniego i natychmiast do-
strzegalnego zwigzku miedzy wspomnianym oznaczeniem a konkretnym to-
warem lub ustuga, ale to, ze w odczuciu wtasciwego kregu odbiorcéw wspo-
mniane oznaczenie okresla jedna lub wiecej niz jednag z wtasciwosci owych
towaréw lub ustug [zob. wyrok SUE z dnia 27 lutego 2015 r., T-106/14, Universal
Utility International/OHIM (Greenworld), pkt 33].

Wytacznie opisowy charakter wyraza sie w tym, ze forme przedstawieniowg
znaku wypetnia w catosci tres¢ informujaca o cechach towaréw badz ustug.
Chodzi zatem o takie znaki, ktére sktadaja sie wytacznie z elementéw wska-
zujacych na cechy towaréw badz ustug, jak i takie, ktorych tresc jest opisowa
wzgledem towaru, do oznaczania ktérego znak jest przeznaczony. Charakter
taki, oprécz np. oznaczen graficznych, form przestrzennych, posiada¢ moga
gtdéwnie oznaczenia stowne, ale takze stowno-graficzne.
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Przyktad

Wyrok SUE z dnia 9 listopada 2016,
T-290/15, k. 35, 38, 39,42

SMARTER ::] TRAVEL Zwykly dekoracyjny element w postaci

walizki nie tylko nie jest w stanie zmniej-
szy¢ opisowego przekazu oznaczenia,
ale nawet go wzmacnia.

Nalezy takze pamieta¢, ze co do zasady kazde oznaczenie opisowe jest takze
niedystynktywne.

We Wspdlnej praktyce: Nowe rodzaje znakéw jednoznacznie wskazano: ,Mimo
ze kazda z podstaw odmowy, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1 [Dyrektywy
2015/2436], jest niezalezna i musi by¢ rozpatrywana oddzielnie, podstawy od-
mowy okreslone w art. 4 ust. 1 lit. b) i art. 4 ust. 1 lit. ¢) [Dyrektywy 2015/2436]
wyraznie sie pokrywaja. Z orzecznictwa wynika w szczegdlnosci, ze znak, ktéry
opisuje wiasciwosci towaréw lub ustug w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. ¢) [Dyrek-
tywy 2015/2436], jest z tego powodu bezwzglednie pozbawiony charakteru
odrézniajacego w odniesieniu do tych samych towaréw lub ustug w rozumie-
niu art. 4 ust. 1 lit. b) [Dyrektywy 2015/2436]. Znak moze by¢ jednak pozba-
wiony charakteru odrézniajacego z innych powodoéw niz potencjalnie opisowy
charakter. Z tego wzgledu znak o charakterze opisowym bedzie z koniecznosci
pozbawiony charakteru odrézniajacego, przy czym znak moze by¢ pozbawio-
ny charakteru odrézniajacego z innych przyczyn niz charakter opisowy”.

4.2. Monopolizacja oznaczen informacyjnych/opisowych

Przepisy ustawy Prawo wiasnosci przemystowej z jednej strony maja na celu
zapewnienie wytacznosci korzystania z oznaczenia w obrocie, z drugiej jed-
nak strony zapobiegaja ograniczeniom swobody gospodarczej. Nie pozwala-
ja na monopolizacje oznaczen niemogacych identyfikowac przedsiebiorcéw,
a petnigcych na rynku jedynie szeroko pojeta funkcje informacyjna.

Z brzmienia art. 129* ust. 1 pkt 3 pwp, tj. ze sformutowania ,mogace stuzy¢
w obrocie”, wynika potrzeba badania obiektywnej przydatnosci oznaczenia
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do wskazania wtasciwosci lub cech towaru badz przekazania informacji innej
niz oznaczenie pochodzenia towaru.

W zwigzku z powyzszym przydatnos¢ oznaczenia do przekazywania informagji
powinna by¢ oceniana nie tylko z punktu widzenia aktualnego stanu rynku,
ale réwniez z uwzglednieniem mozliwosci petnienia przez oznaczenie funkgiji
informacyjnej w przysztosci.

Na tle tego przepisu konieczne jest wiec uwzglednienie interesu konkurentéw,
ktéry wyraza sie w swobodzie wykorzystywania oznaczen informacyjnych
w celu nalezytego poinformowania kupujacych o towarze i jego wtasciwos-
ciach [zob. wyroki TSUE: z dnia 12 lutego 2004 r,, C-363/99 POSTKANTOOR;
z dnia 12 stycznia 2006 r., C-173/04 Deutsche Sisi-Werke].

W interesie publicznym jest bowiem, aby wszystkie oznaczenia, ktére moga
stuzy¢ w obrocie do opisywania cech towaréw lub ustug, dla ktérych znak zo-
stat zgtoszony, pozostawaty wolne dla wszystkich przedsiebiorcéw. Powinni
oni mie¢ mozliwos¢ uzywania tych oznaczen do opisywania takich samych
cech swoich wtasnych produktéw [zob. wyrok TSUE z dnia 12 lutego 2004 r.,
(C-363/99 POSTKANTOOR].

4.3. Kategorie oznaczen opisowych

4.3.1. Znakistowne

Znaki stowne stanowia trzon znakéw opisowych. Ten rodzaj znakéw jest naj-
czesciej stosowany w praktyce.

Przyktady oznaczen stownych, na ktére Urzad odmdwit udzielenia prawa
ochronnego

Konto osobiste standard - przeznaczone do oznaczania ustug z kl. 36, takich
jak ustugi polegajace na prowadzeniu rachunku osobistego stuzacego do gro-
madzenia wktadoéw oszczednosciowych oraz prowadzenia rozliczeh pieniez-
nych (2.230172);
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Ztote piwo jasne — przeznaczone do oznaczania towaréw z kl. 32: piwo
(2.250154);

Kietbaski do piwa - przeznaczone do oznaczania towaréw z kl. 29: mieso, wy-
roby miesne (Z.284881);

Mydto kuchenne - przeznaczone do oznaczania towaréw z kl. 3: kosmetyki,
preparaty kosmetyczne do kapieli, mydta zapachowe, mydta dezynfekujace,
mydta toaletowe (Z.305800);

Centrum Badania Opinii Publicznej — przeznaczone do oznaczania ustug za-
wartych w kl. 35: badania opinii publicznej (Z.400576);

Wyborne jajo - przeznaczone do oznaczania towaréw z kl. 29: jaja konsump-
cyjne, w tym z hodowli $ciétkowej, jaja w proszku, masa jajeczna, biatka jajek,
z6ttka jajek, przetwory jajowe: suszone, chtodzone i mrozone, jaja liofilizowane
[zob. wyrok NSA z dnia 20 listopada 2013 r., VI SA/Wa 1329/13];

Polbar - przeznaczone do oznaczania towaréw i ustug z kl. 29, 31, 44: dréb
niezywy, jaja, mieso, dréb zywy, pokarm dla zwierzat, produkty do hodowli
zwierzat; hodowla zwierzat, pomoc weterynaryjna [zob. wyrok WSA z dnia
30 kwietnia 2008 r. VI, SA/Wa 262/08 - polbar oznacza rase kur];

Herbatniki Tradycyjne — przeznaczone do oznaczania towaréw z kl. 30: wyréb
cukierniczy trwaty [zob. wyrok WSA z dnia 17 lutego 2005 r., VI SA/WA 763/04];

FITO APTEKA - przeznaczone do oznaczania towaréw i ustug z kl. 5, 30, 35,
39: herbata lecznicza, napoje lecznicze, ziota lecznicze, nalewki z ziét do ce-
6w leczniczych, wyciagi z ziét do celéw leczniczych, herbata ziotowa, ziota
lecznicze, ziota suszone, mieszanki ziotowe do celéw leczniczych; herbata,
herbata mrozona, herbata owocowa, herbata instant, kawa, kawa zbozowa,
preparaty roslinne zastepujace kawe; ustugi handlu detalicznego i/lub hur-
towego dla 0séb trzecich w zakresie ziodt, ziét leczniczych, herbat ziotowych,
zi6t suszonych, herbat, kompozycji zi6t i owocéw, herbat owocowych, mie-
szanek herbat, kompozycji herbat; konfekcjonowanie i pakowanie ziét, kon-
fekcjonowanie i pakowanie herbat [zob. wyrok NSA z dnia 16 listopada 2012 .,
Il GSK 1601/11].
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4.3.2. Neologizmy

Czesta forma oznaczen opisowych sg oznaczenia stowne stanowigce potacze-
nie dwoch (lub wiecej) wyrazéw w jeden - tworzace neologizm, czyli stowo
niewystepujace wczesniej w danym jezyku [zob. wyrok SPI z dnia 12 stycznia
2000 r., T-19/99 companylinel].

Podczas oceniania zdolnosci takiego oznaczenia do przekazywania informacji
o towarach lub ustugach nalezy mie¢ na uwadze to, czy neologizm, tak jak kaz-
dy inny znak, ma charakter opisowy w stosunku do tych towaréw i ustug. Cha-
rakter opisowy znaku w tym wypadku odnosi sie jednak zaréwno do towaréw
lub ustug, jak i zrozumienia catego znaku przez jego odbiorcéw.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wspdlnotowym zarejestrowane moga
zostac¢ tylko takie znaki towarowe stanowigce neologizmy, ktérych catoscio-
we wrazenie odrdzniajgce odnoszone do konkretnych towaréw lub ustug jest
na tyle silne, ze przewyzsza opisowos¢ poszczegdlnych elementow tworzacych
ten znak. Dla oceny stopnia nowosci (wyjatkowosci) neologizmoéw ma réwniez
znaczenie analiza z punktu widzenia zasad stowotwérstwa i gramatyki danego
jezyka [zob. m.in. wyrok SUE z dnia 2 lutego 2012 r., T-321/09]. Nalezy jednakze
pamietac, iz okolicznos¢, ze znak towarowy wykazuje btedna pod wzgledem gra-
matycznym strukture, nie moze prowadzi¢ do wniosku, ze znak ten jako catos¢
automatycznie wywotuje na uzytkowniku wrazenie odmienne od tego, ktére
wywotuja poszczegdlne elementy, z ktorych ten znak sie sktada [zob. wyrok SPI
zdnia 7 czerwca 2005 r., T-316/03; wyrok SUE z dnia 24 kwietnia 2012 r., T-328/11].

Przyktady oznaczen, na ktére nie udzielono prawa ochronnego

DigiFilm oraz DigiFilmMaker - przeznaczone do oznaczania towaréw i ustug
z kl. 9 i 42 zwigzanych z fotografig cyfrowa [zob. wyrok SPI z dnia 8 wrzes$nia
2005 r., T-178/03, T-179/03].

W powyzszych orzeczeniach Sad stanat na stanowisku, ze ,przez zastosowanie
duzych pierwszych liter kazdej z czesci sktadowych, kombinacja moze zosta¢
tatwo odszyfrowana, zatem potaczenie ich w jedno wyrazenie jest sztucznym
zabiegiem. W konsekwencji, zgtoszone kombinacje nie stanowig fantazyjnego
neologizmu, a jedynie sume ich czesci sktadowych, ktére nadmiernie sugerujac
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przeznaczenie wskazanych w zgtoszeniu towaréw i ustug, nie moga stuzy¢ jako
ich znaki towarowe”.

RadioCom - przeznaczone do oznaczania ustug z kl. 35, 38 i 41 zwigzanych
z nadawaniem audycji radiowych przez Internet [zob. wyrok SPI z dnia 22 maja
2008 r., T-254/06].

W wyroku tym Sad zaprezentowat poglad, ze wieloznacznos¢ jednego z czto-
néw oznaczenia (w tym przypadku ,com”) réwniez nie dodaje znakowi zna-
mion odrézniajacych. Bez wzgledu bowiem na to, ze moze by¢ inaczej interpre-
towany, to jednym ze znaczen jest wskazywanie na powiazanie z siecia Internet.

Bioknowledge - przeznaczone do oznaczania towaréw z kl. 9 i 16 oraz ustug
z kl. 42 [zob. wyrok SPI z dnia 19 stycznia 2005 r., T-387/03].

Sad odrzucit argumenty, ze sporne wyrazenie jest neologizmem, ktéry nie ma
zadnego ustalonego w jezyku angielskim znaczenia. Wskazat, ze argument taki
nie moze by¢ trafny, poniewaz potaczenie wyrazéw polega na ich zwyktym ze-
spoleniu w jeden wyraz, bez nadania im jakiejkolwiek niezwyktej formy gra-
ficznej lub semantycznej, dzieki ktérej mogtyby uzyskaé zdolnos¢ odrdzniaja-
cg wzgledem towardéw, do oznaczania ktérych majg stuzy¢. Sad przypomniat
réwniez, ze nie ma znaczenia brak zgtoszonego wyrazu w stownikach, nie jest
to bowiem kryterium oceny zdolnosci odrézniajacej znakdw.

Postkantoor - przeznaczone do oznaczania towaréw z kl. 16 oraz ustug
z kl. 35-42 [zob. wyrok ETS z dnia 12 lutego 2004 r., C-363/99].

Trybunat orzekt, ze ,generalng zasadg jest, ze zwykte pofaczenie elementoéw,
z ktérych kazdy jest opisowy w stosunku do towaréw lub ustug, dla ktérych
zgtoszono znak, dalej skutkuje opisowoscia (...). Zwyczajne zestawienie takich
elementéw razem, bez wprowadzania jakiejkolwiek zmiany, w szczegdlnosci
sktadniowej lub znaczeniowej, nie moze skutkowac niczym innym jak tym,
ze znak zawiera wytacznie oznaczenia mogace stuzy¢ w obrocie do okres$lenia
cech towaréw i ustug”.

PsychoDietetyka - przeznaczone do oznaczania ustug z kl. 35, 38, 39 i 41-44
[zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 lutego 2012 r., VI SA/Wa 1806/11].
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Sad stwierdzit, ze oznaczenie ,PsychoDietetyka” nie posiada dostatecznych zna-
mion odrézniajacych w zwyktych warunkach obrotu gospodarczego i nie nadaje
sie do odrézniania ustug okreslonego przedsiebiorstwa od ustug tego samego
rodzaju innych przedsiebiorstw. Wyrazenie to jest neologizmem powstatym z po-
taczenia cztonu ,psycho”, pochodzacego od stowa ,psychologia”, i stowa ,diete-
tyka”. Obydwa cztony tworzace wyraz ,psychodietetyka” naleza do stownictwa
miarodajnego jezyka, zas ich potaczenie nie stanowi odstepstwa od zasad sto-
wotwdrstwa tego jezyka i nie jest nietypowe dla jego struktury. Znaczenie pota-
czonych ze soba elementéw pozostaje czytelne dla przecietnego odbiorcy. Mimo
ze okreslenie to nie wystepuje w stownikach, nie jest okresleniem fantazyjnym
i wskazuje na potaczenie czynnikéw psychologicznych z zasadami odzywiania.

4.3.3. Oznaczenia aluzyjne i sugerujace

Jak przyjmuje sie w polskiej doktrynie i orzecznictwie, oznaczenia sugerujace
to takie oznaczenia, ktére sugeruja okreslone cechy zgtoszonych towaréw, na-
tomiast oznaczenia aluzyjne to takie, ktére stanowia aluzje do tych cech. Tego
rodzaju oznaczenia wywotuja wprawdzie pewne konotacje z konkretnymi to-
warami, jednakze nie stanowia przyktadu oznaczen wprost opisowych wzgle-
dem tych towaréw. Naprowadzenie odbiorcy na cechy towaréw nastepuje bo-
wiem dopiero droga skojarzenia myslowego, jako rezultat dedukgji.

Charakteru opisowego sg pozbawione takze te znaki, ktére dopiero droga po-
sredniego wnioskowania, dokonanego przez potencjalnego odbiorce, moga
stanowi¢ oznaczenie cech towaréw lub ustug sygnowanych tym znakiem
[zob. wyroki WSA w Warszawie: z dnia 25 wrzes$nia 2008 r., VI SA/WA 1144/08;
z dnia 8 maja 2009 r., VI SA/WA 2411/08; wyrok NSA z dnia 16 grudnia 2009 r.,
Il GSK 214/09].

Przykfady oznaczen zarejestrowanych

Konto Witalne - przeznaczone do oznaczania ustug z kl. 36: ustugi finansowe,
ustugi bankowe (R.251198);

Herbatniki Apetytki — przeznaczone do oznaczania towaréw z kl. 30: wyréb
cukierniczy trwaty - ciastka (R.170994);
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SMAKUS - przeznaczone do oznaczania towaréw i ustug z kl. 5, 10, 16, 25,
28-30, 32,42 (R.129543).

Nalezy jednak zwrdci¢ uwage na najnowsze orzecznictwo TSUE, ktory zwigzek
towaru z oznaczeniem w zakresie opisu cech postrzega wieloaspektowo:

Wyrok z dnia 18 stycznia 2017 r.,

T ‘ T-64/16,Kl. 34
. W odniesieniu do wyrobow tytoniowych
.' wyrazenie oznacza,dym, zaciggniecie sie

czy palenie o dobrym smaku”. Stanowi bez-
posredni opis wiasciwosci towaréw. Elemen-
o, ty graﬁczng wzmgcniajq cha!'akter opisowy
znaku — kojarzg sie z ktebami dymu.

Wyrok zdnia 15 marca 2018,
T-205/17,kl. 3842

Warstwa stowna opisuje rodzaj, przezna-
czenie i przedmiot ustug informatycznych

@ w Internecie. Element graficzny ma bezpo-
? SECURE DATA SPACE sredni zwigzek ze znaczeniem znaku

»Cloud computing”. Nawet jesli nie oddaje
on precyzyjnie tego znaczenia, to i tak

nie odwraca uwagi odbiorcéow od informa-
cyjnego przekazu znaku, a w konsekwencji
znak ma charakter opisowy.

4.3.4. Oznaczenia opisowe sformutowane w jezyku obcym

W odniesieniu do zgtoszonych do rejestracji oznaczern sformutowanych
w jezyku obcym i posiadajagcych w tym jezyku charakter opisowy nalezy
w $lad za orzecznictwem podkresli¢, ze art. 129" ust. 1 pkt 3 pwp nie stanowi,
co do zasady, przeszkody rejestracji takich oznaczen, chyba ze znaczaca czesc
relewantnego kregu krajowych odbiorcéw towardw lub ustug sygnowanych
znakiem towarowym, zapisanym w jezyku obcym, bytaby w stanie odczyta¢
jego znaczenie i rozpoznac¢ jego wytacznie opisowy charakter [zob. wyroki
NSA z dnia 20 marca 2003 r., [l SA 92/02; z dnia 27 czerwca 2007 r., || GSK 56/07].

Podobnie w wyroku z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie C-03/03P Matratzen Try-
bunat orzekt, Zze ,nie stoi na przeszkodzie rejestracji w panstwie cztonkowskim
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w charakterze krajowego znaku towarowego wyrazu zapozyczonego z jezyka
innego panstwa cztonkowskiego, w ktérym to jezyku jest on pozbawiony cha-
rakteru odrézniajacego lub jest opisowy w odniesieniu do towardw i ustug, dla
ktérych wniesiono o rejestracje, chyba ze zainteresowani odbiorcy w panstwie
cztonkowskim, w ktérym wniesiono o rejestracje, byliby w stanie odczyta¢ zna-
czenie tego stowa”.

Podczas oceniania opisowosci oznaczenia zgtoszonego w jezyku obcym na-
lezy mie¢ na uwadze stopien znajomosci danego jezyka wsréd grupy odbior-
céw, do ktoérych kierowany jest sygnowany towar lub ustuga (np. wsréd Pola-
kéw znajomos¢ jezyka angielskiego jest duzo wieksza niz jezyka chinskiego).
Nalezy mie¢ réwniez na uwadze, ze dla znajomosci niektérych prostych i cze-
sto uzywanych stéw w obrocie nie jest konieczna dogtebna znajomos¢ jezyka
obcego czy tez umiejetnos¢ porozumiewania sie w tym jezyku.

Przyktady oznaczen opisowych

SLIM EXPRESS - przeznaczone do oznaczania szeregu towaréw z kl. 5, 29,
30, 32 [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 lutego 2013 r., VI SA/Wa 1339/12];

MEGA STRONG PROTEIN - przeznaczone do oznaczania szeregu towaréw
zkl. 5,29, 30, 32 [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 maja 2013 r.,
VI SA/Wa 669/13];

NATIVE ENGLISH - przeznaczony do oznaczania ustug z kl. 41
[zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 r., VI SA/Wa 1526/12];

TRADITIONALLY POLISH BEER - przeznaczony do oznaczania towaréw
zkl. 32 (Z.294260);

CandidaTest - przeznaczony do oznaczania towaréw z kl. 5 (Z2.367798);
Fruity tea - przeznaczony do oznaczania towaréw z kl. 5, 30 (Z.308469).
Oznaczenia utworzone ze stéw w réznych jezykach moga by¢ réwniez uznane

za znaki opisowe, pod warunkiem ze wtasciwa grupa konsumentéw zrozumie
oba pojecia bez wiekszego wysitku.

Przyktad

Majtki-shop - przeznaczony do oznaczania towaréw z kl. 25: majtki, odziez
(Z2.278422).
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4.3.5. Oznaczenia posiadajace kilka znaczen

Podczas oceniania opisowego charakteru oznaczenia nalezy réwniez miec
na uwadze, ze w przypadku oznaczen stownych, ktére posiadaja kilka zna-
czen, do wylaczenia z rejestracji wystarczy, jezeli jedno z tych mozliwych zna-
czen ma charakter opisowy w stosunku do towaréw lub ustug, dla ktérych
whnioskowana jest ochrona [zob. wyrok ETS z dnia 23 pazdziernika 2003 r.,
C-191/01; wyrok NSA z dnia 20.12.2007 r., Il GSK 235/07; wyrok SPI z dnia
22 czerwca 2005 r., T-19/04].

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, w przypadku gdy stowo ma wiele
znaczenh i nie mozna ustali¢ tylko jednego zwigzku pomiedzy nim a towarem,
wystarczy, by tylko jedno z nich okreslato ceche towaru, aby uznac je w catosci
za opisowe [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 lutego 2012 r., VI SA/Wa
1806/11; wyrok TSUE z dnia 12 lutego 2004 r., C-265/00 Campina Melkunie; wy-
rok SPI z dnia 7 czerwca 2005 r., T-316/03 MunichFinancialServices].

4.3.6. Kombinacja wyrazéw opisowych i ich skrotu

W przypadku gdy zgtoszony znak towarowy stowny sktada sie z kombinacji
wyrazéw opisowych i skrotu utworzonego z pierwszych liter wyrazéw za-
wartych w tym znaku, uzycie dodatkowego skrétu nie nadaje catosciowemu
oznaczeniu fantazyjnego charakteru [zob. wyrok TSUE z dnia 15 marca 2012 r,,
C-90/11 i CG-91/111.

Trybunat stwierdzit, ze w przypadku, gdy zgtoszony znak towarowy stowny
sktada sie z kombinacji wyrazéw opisowych i skrétu utworzonego z pierw-
szych liter tych wyrazéw, nawet jezeli skrot taki rozpatrywany samodzielnie
posiada charakter dystynktywny, to znak towarowy oceniany jako catos¢ nale-
zy uznac za opisowy i niedystynktywny.

Wynika to z faktu, ze kombinacja wyrazéw opisowych i ciagu liter utworzonych
zichinicjatéw podkresla istniejagcy miedzy nimi zwiazek, a ciag liter wspiera po-
strzeganie przez odbiorcéw catej kombinacji wyrazéw, upraszczajac jej uzycie
i utatwiajac jej zapamietanie.
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Przyktady oznaczen, na ktére nie udzielono prawa ochronnego

ZZN ZESPOL ZARZADCOW NIERUCHOMOSCI - przeznaczone do oznacza-
nia ustug z kl. 35-37, 41-44 (2.403153);

MMF Multi Markets Fund - przeznaczone do oznaczania ustug z kl. 36 [zob.
wyrok TSUE z dnia 15 marca 2012 r., G-90/11 i G-91/11].

4.3.7. Znakiztozone zawierajace element opisowy

Oznaczenia sg wytaczone z rejestracji, w przypadku gdy sa wytacznie opisowe,

tzn. jedyna i bezposrednio przekazang przez nie informacja jest ta, ktéra wska-
zuje na ceche towaru lub ustugi.

A Wyrok SUE z dnia 2 maja 2018,

AlpleWELTEH T-428/17,kl. 16, 25,39, 41

Okreslenie , ALPINEWELTEN. DIE BERGFUHRER" / , Alpejskie Swiaty. Przewodnicy
gorscy” jest opisem wihasciwosci towardw i ustug - tego, ze sg oferowane w ob-
szarze Alp przez przewodnikéw gorskich. Uzyty tréjkat symbolizuje gére, a ko-
lor zielony odnosi sie do zwigzku z natura. Oznaczenie nie zapadnie w pamie¢
odbiorcom i nie bedzie postrzegane jako znak towarowy. Znak, ktéry sktada
sie tylko z opisowych elementéw stownych i prostych figur geometrycznych,
nie ma wystarczajacego charakteru odrézniajacego, aby uzyskac ochrone.

O takim charakterze catego oznaczenia nie przesadza natomiast okolicznosc,
ze oznaczenie zawiera element opisowy wystepujacy w otoczeniu innych ele-
mentéw znaku, gdyz znak nalezy ocenia¢ jako catos¢.

W przypadku gdy element opisowy stanowi jeden ze sktadnikéw znaku, cato-
$ciowa ocena oznaczenia moze prowadzi¢ do wniosku, ze ze wzgledu na wy-
stepujace w znaku dodatkowe dystynktywne elementy posiada ono zdolnos¢
odrdzniajaca.
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Przyktady oznaczen odrézniajacych

) R.186472
w
mckz gntg Znak przeznaczony do oznaczania ustug z kl. 36,
takich jak ustugi finansowe, ustugi bankowe
(:-.": A
N
N

R.263472

Znak przeznaczony do oznaczania towardéw z kl. 32:
piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe

-

T

SZYNKA DIONIZEGO - przeznaczone do oznaczania towaréw z kl. 29: wedliny
drobiowe (R.161141).

Codozasady nie beda pozbawione zdolnosci odrézniajacej oznaczenia stowno-
-graficzne, zawierajace oprécz elementu stownego (posiadajgcego opisowy
charakter wzgledem towaréw lub ustug) réwniez element graficzny o takiej
sile odrézniajacej, iz jest w stanie sprawi¢, ze konsumenci w catosciowej oce-
nie znaku beda w stanie natychmiastowo i bez gtebszego namystu uznac takie
oznaczenie jako wskazujgce na komercyjne pochodzenie towaru, a nie stano-
wigce opis wiasciwosci towardw i ustug.

Zgodnie z zasada catosciowej oceny oznaczen analiza, czy takie oznaczenie
posiada charakter odrézniajacy, nie moze ograniczy¢ sie do oddzielnej oce-
ny poszczegolnych elementéw danego znaku. Kluczowym jest stwierdzenie,
ze elementy inne niz opisowe w powstatej kompozycji maja charakter istotny,
decydujaca kwestig jest to, czy elementy graficzne zmieniajg, z punktu widze-
nia wiasciwego kregu odbiorcédw, znaczenie zgtoszonego znaku towarowego
w odniesieniu do produktéw, ktére danym znakiem maja by¢ oznaczane. Je-
zeli element stowny znaku towarowego jest opisowy, to sam znak, jako catos¢,
réwniez jest opisowy, o ile elementy graficzne tego znaku nie pozwalaja na od-
wrécenie uwagi wiasciwego kregu odbiorcéw od opisowego przekazu tego
elementu stownego.
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Wyniki takiej analizy moga doprowadzi¢ do wniosku, ze element opisowy
(np. warstwa stowna) nie determinuje postrzegania danej kompozycji jako wska-
zujacej wylgcznie na wtasciwosci sygnowanego towaru. Jednakze uboga warstwa
graficzna, przejawiajaca sie np. w zréznicowanej czcionce, nie moze nadac znako-
wi wystarczajacej dystynktywnosci. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze zwykle wszelkie
oznaczenia, takze te o charakterze ogdélnoinformacyjnym, s uzywane w obrocie
handlowym z dodaniem grafiki, zr6znicowania czcionek, a takze we wzajemnym
uwypukleniu i rozmieszczeniu poszczegdlnych wyrazéw (np. na plakatach). Ce-
lem takiego dziatania jest po prostu poprawienie estetyki napisu.

Oznaczenia wytacznie opisowe, ktérych warstwa graficzna jest uboga i mato
wyrdzniajaca sie, nadal pozostaja oznaczeniami niedystynktywnymi, po-
zbawionymi konkretnej zdolnosci odrdzniajacej. Skapa warstwa graficzna
znaku nie wystarczy, by mégt on wyréznia¢ w obrocie handlowym przed-
miotowe towary i identyfikowa¢ Zrédto komercyjnego pochodzenia towaru
[zob. wyrok SPI z dnia 3 lipca 2003 r., T-122/01 Best Buy].

Przyktady oznaczen opisowych, na ktére nie udzielono prawa ochronnego

Wyrok SUE zdnia 11 lipca 2012,
T-559/10 Laboratoire Garnier et Cie, k. 3

br'.gta l Warstwa stowna ma jasne znaczenie, odwotuje sie

do naturalnego piekna, co bezposrednio wskazuje
na ceche jakosci towaréw z branzy kosmetycznej.
Grafika jest banalna.

Wyrok SUE z dnia 10 wrze$nia 2015,

QW T-610/14 Laverana Gmbh&Co. KG, kl. 3, 5
B I 0 W obrocie handlowym,bioorganiczny” wskazuje
—_— f na naturalnos¢ produktéw i proces ekologicznego wy-
grganic twarzania. Z kolei grafika ma banalny charakter i nie od-

wraca uwagi konsumentéw od opisowosci znaku.

4.3.8. Oznaczenia wskazujace na pochodzenie geograficzne towaru

Oznaczeniami opisowymi moga by¢ oznaczenia wskazujace na pochodzenie
towaru przez odwotanie sie do nazw geograficznych lub stéw utworzonych
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od takich nazw [zob. wyrok SPI z dnia 15 pazdziernika 2003 r., T-295/01]. Jednakze
nie kazda nazwa geograficzna umieszczona w oznaczeniu spowoduje, Ze bedzie
ono wytaczone z rejestracji jako wskazujace na pochodzenie towaréw/ustug.

Nie zawsze zatem uzycie oznaczenia geograficznego bedzie traktowane jako
opisowe, wskazujace na miejsce pochodzenia towaru. Oceny nalezy dokonac
w odniesieniu do zgtoszonych towaréw oraz w odniesieniu do percepdiji rele-
wantnego kregu odbiorcéw znaku. Odwotujac sie do kregu odbiorcow, trzeba
bowiem rozstrzygna¢, czy dana nazwa jest znana takim odbiorcom, a jesli tak,
to czy umieszczenie jej na towarze jest traktowane przez nich jako wskazanie
na miejsce pochodzenia towaru.

Ocena charakteru opisowego powinna réwniez uwzglednia¢, czy sposob,
w jaki uzyto danego oznaczenia, a w szczeg6lnosci rodzaj towaréw i ustug, dla
ktérych go uzyto, pozwala przyja¢, ze odbiorca bedzie traktowat to oznaczenie
jako wskazanie pochodzenia towaru [K. Szczepanowska-Koztowska [w:] System
prawa prywatnego, t. 14b, Prawo wtasnosci przemysfowej, pod red. R. Skubisza,
Warszawa 2012, str. 586].

Istotng kwestia w ocenie opisowego charakteru oznaczenia wskazujgcego
na pochodzenie jest ustalenie, czy zgtoszone pojecie geograficzne okresla miej-
sce obecnie zwigzane ze zgtoszonymi towarami lub ustugami w odczuciu odpo-
wiedniej kategorii 0séb lub czy bedzie ono odpowiednio kojarzone w przyszto-
sci [zob. wyrok ETS z dnia 4 maja 1999 r., C-108/97 i C-109/97 Chiemseel].

Przyktady

Giewont i Mont Blanc to powszechnie znane pojecia geograficzne, jednak
w kontekscie piwa lub bagaznikéw samochodowych nie beda rozumiane jako
mozliwe miejsce wytwarzania, a jedynie jako pojecie sugestywne i fantazyjne.

Wrasciwe rozumienie istnienia opisowego charakteru pojecia geograficznego,
majacego wskazywac na miejsce wytwarzania/pochodzenia towaréw lub swiad-
czenia ustug wskazanych w zgtoszeniu, zalezy réwniez od charakteru towaréw.

Wigry dla organizowania wyjazdéw zeglarskich nie bedzie posiadato dosta-
tecznej zdolnosci odrézniajacej, natomiast dla sygnowania towaréw takich jak
rowery juz tak.
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Najczesciej jednak opisowy charakter oznaczenia, zawierajacego element wskazu-
jacy wylacznie na pochodzenie towaréw badz ustug, zwigzany bedzie z pojeciem
geograficznym utozsamianym z miejscem wytwarzania towaru lub miejscem
znanym z pochodzenia danych towaréw czy tez miejscem swiadczenia ustug.

Przyktady oznaczen stownych, na ktére Urzad odmdwit udzielenia prawa ochronnego

KALWADOS PODLASKI - przeznaczone do oznaczania towaréw z kl. 33: na-
poje alkoholowe;

OLSZTYN24 - przeznaczone do oznaczania towardéw i ustug z kl. 16, 35, 41;

OPOLSKA SPOLDZIELCZA KASA OSZCZEDNOSCIOWO-KREDYTOWA -
przeznaczone do oznaczania ustug z kl. 36;

Bimber biatowieski — przeznaczone do oznaczania towaréw z kl. 33;

VARNA - przeznaczone do oznaczenia towardw z kl. 33: wino [zob. wyrok WSA
w Warszawie z dnia 18 marca 2009 r., VI SA/Wa 2098/08].

4.3.9. Formy towaru lub opakowania

Mimo ze najczesciej wystepujaca forma znakéw opisowych s3 oznaczenia
stowne, to réwniez inne formy przedstawieniowe oznaczerh moga posiadac,
z punktu widzenia percepcji odbiorcy, charakter opisowy (ogélnoinforma-
cyjny) wzgledem sygnowanych towardéw lub ustug. W szczegdlnosci opisowy
charakter moze by¢ wyrazony w niektérych znakach graficznych, stowno-
-graficznych lub przestrzennych. Zazwyczaj te oznaczenia bedg takze niedy-
stynktywne (pozbawione zdolnosci wyrdzniajacej). Wyodrebnienie poszcze-
g6lnych form przedstawieniowych oznaczen, ktére moga by¢ znakiem towa-
rowym (abstrakcyjna zdolno$¢ odrézniajaca), pozostaje bez wptywu na ocene
konkretnej zdolnosci odrézniajace;j.

Jak przyjat Trybunat Sprawiedliwosci [zob. wyrok ETS z dnia 18 czerwca 2002 .,
(C-299/99], ocena tej zdolnosci powinna by¢ dokonywana wedtug tych samych
kryteriéw, niezaleznie od formy przedstawieniowej danego oznaczenia. Ocena
zdolnosci odrézniajacej form graficznych, tak samo jak w przypadku oznaczen
stownych, powinna dotyczy¢ oznaczenia jako catosci.
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Istotne przy ocenie zdolnosci odrézniajacej formy towaru lub opakowania jest
wyrazone przez Trybunat Sprawiedliwosci stanowisko, ze przecietni konsumen-
ci nie majg w zwyczaju domyslania sie pochodzenia towaru na podstawie jego
ksztattu lub rozmiaru przy jednoczesnym braku jakichkolwiek elementéw gra-
ficznych czy stownych [zob. wyrok ETS z dnia 7 pazdziernika 2004 r., C-136/02].
Konsumenci tego typu formom lub opakowaniom, zawierajgcym dane towary,
w pierwszej kolejnosci przypisuja zwyczajowa funkcje opakowania. W takiej
sytuacji rozstrzygniecie o ewentualnej zdolnosci odrézniajacej wymagatoby
od odbiorcy ztozonej analizy czy tez badania innych tego typu form wystepuja-
cych na rynku w celu spostrzezenia szczeg6lnych réznic pomiedzy nimi.

W rzeczywistosci im bardziej ksztatt, ktdrego dotyczy znak towarowy, jest zbli-
zony do najbardziej prawdopodobnego ksztattu danego towaru, tym bardziej
prawdopodobne jest, ze ksztatt ten pozbawiony jest charakteru odrézniaja-
cego. Przyktadowo jezeli forma opakowania, np. puszka, jest w swojej postaci
identyczna lub bardzo zblizona do innych tego typu opakowan wystepuja-
cych na rynku, to dopiero catkowita zmiana opakowania nadajgca mu fanta-
zyjny, niespotykany ksztatt pozwoli postrzegac je jako posiadajace zdolnos¢
odrézniajaca. Z powyzszego wynika, ze ocena zdolnosci odrdzniajacej dane-
go oznaczenia z punktu widzenia przecietnego odbiorcy musi uwzgledniac
rynek, na ktérym ten odbiorca funkcjonuje. Tylko znak, ktéry w sposéb zna-
czacy odbiega od norm lub zwyczajow, jakie panujg w danym sektorze ryn-
ku, moze pehi¢ funkcje oznaczenia pochodzenia sygnowanych nim towardw,
a w zwiazku z tym nie jest pozbawiony odrézniajacego charakteru.

Przyktady oznaczen graficznych lub przestrzennych, na ktére Urzad odmowit
udzielenia prawa ochronnego

7.375844

Znak przeznaczony do oznaczania towaréw z kl. 30: wy-
roby cukiernicze, pierniki

Urzad uznat, ze ciastka (pierniki) ksztattem przypominajace
prostokat z pofalowanymi bokami sg bardzo powszech-
nym produktem piekarskim, wytwarzanym i wprowadza-
nym do obrotu przez wielu producentéw. Ksztatt ten jest
réowniez popularny dla wyrobéw cukierniczych.

190




ROZDZIAL NI
KONKRETNA ZDOLNOSC ODROZNIAJACA

7484444

Znak przeznaczony do oznaczania ustug z kl. 44:
doskonalenie chowu i hodowli koni, doradztwo w zakresie
chowu i hodowli koni

Urzad uznat, Ze sylwetka konia nie odbiega od innych tego
typu oznaczen wystepujacych na rynku oraz przedstawia
realistyczny wizerunek konia. Oznaczenie to nie jest elemen-
tem na tyle stylizowanym, aby zaakceptowac wymagane
minimum zdolnosci odrézniajacej, przedstawia ono jedynie
czarng sylwetke konia i nie wskazuje na zadne inne znacze-
nie poza wskazaniem rodzaju zwierzecia, z ktérym zwigzane
sg stricte $wiadczone ustugi (bezposrednio zwigzane z ho-
dowla jednego gatunku zwierzat: koni).

7.396654

Znak przeznaczony do oznaczania towaréw z kl. 30:
karmelki, wyroby zelowe, pomadki, czekolady, galaretki,
praliny czekoladowe, inne wyroby czekoladowe i czekola-
dopodobne, stodycze.

W zakresie badania znakéw towarowych przestrzennych nalezy zwréci¢ uwage
na zasady wspolnej praktyki urzeddw wiasnosci przemystowej panstw cztonkow-
skich UE i EUIPO przedstawionej we wspdlnym komunikacie: Charakter odréz-
niajgcy znakow tréjwymiarowych (znakdw przestrzennych) zawierajqcych elementy
stowne lub graficzne, kiedy sam ksztatt nie ma charakteru odrézniajqcego [zob. takze
rozdziatll, podrozdziat 2.1]. Charakter odrézniajacy takich znakéw bada sie poprzez
identyfikacje elementéw oznaczenia (elementéw stownych i graficznych, koloréw
i zestawienia koloréw, kombinacji powyzszych elementdéw) i ocene ich charakteru
odrézniajgcego, z uwzglednieniem czynnikow takich jak rozmiar/proporcje tych
elementéw w stosunku do ksztattu, kontrast miedzy danym elementem a ksztat-
tem, umiejscowienie elementu na ksztatcie. W przypadku gdy ksztatt obejmuje
kolor lub zestawienie koloréw, ich identyfikacja i ocena ich charakteru odréznia-
jacego powinny uwzglednia¢ konkretne rozmieszczenie koloréw na okreslonym
ksztatcie. Kolejno ocenia sie charakter odrézniajacy oznaczenia jako catosci. Oce-
na odrdzniajgcego charakteru oznaczenia musi by¢ oparta na ogélnym wrazeniu,
jakie wywotuje zestawienie ksztattu i objetych nim elementéw, w odniesieniu

Oznaczenie to w ocenie Urzedu nie posiada dostatecznych
znamion odrézniajacych oraz stanowi typowa forme opa-
kowania,bombonierki w postaci wyttoczki na prostokatne
wyroby czekoladowe”.
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do danych towardw, przy uwzglednieniu postrzegania oznaczenia przez konsu-
mentdw, na ktére wptyw moga miec okreslone realia rynku.

Jezeli ksztatt samoistnie niemajacy charakteru odrézniajacego zawiera dodat-
kowy wyraznie rozpoznawalny element, ktéry sam ma charakter odrézniajacy,
to jest to wystarczajace, aby uznac¢, ze oznaczenie jako cato$¢ posiada charakter
odroézniajacy.

Przyktad z dokumentu wspélnej praktyki

Charakter odrézniajacy

Oznaczenie

Klasa 33: wino

Przy ocenie charakteru odrézniajacego znaku przestrzennego nalezy uwzgled-
ni¢ rozmiar i proporcje znajdujacych sie na nim elementéw. Pod uwage sa bra-
ne takze konkretne realia rynku dla danych towaréw.

Przyktady z dokumentu wspélnej praktyki

Charakter odrézniajacy

Oznaczenie Oznaczenie

Klasa 12: ciezarowki
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W powyzszych przypadkach konsumenci sg przyzwyczajeni do takiej praktyki
w umieszczaniu znakéw towarowych na towarach, przy czym elementy stowne
maja samoistny charakter odrdzniajacy i s odczytywalne dla odbiorcow. Inaczej
bedzie w ponizszym przypadku, zuwagi na niewielki rozmiar dodanego elementu:

Brak charakteru odrézniajacego

Oznaczenie

Klasa 33: wino

Nalezy takze pamietac o zastosowaniu odpowiedniego kontrastu miedzy ko-
lorem dodanego elementu odrézniajacego a kolorem ksztattu. W przypadku
braku kontrastu element ten nie bedzie miat zadnego wptywu na ocene od-
rézniajgcego charakteru oznaczenia, poniewaz konsumenci nie beda w stanie
rozpoznac¢ elementu. Podobnie bedzie z elementami, ktére sg grawerowane,
wyttaczane lub odciskane na towarach, gdyz trudniej je dostrzec i rozpoznac.
Ocena warunkowana jest posiadaniem przez grawerunek samoistnego cha-
rakteru odrézniajacego oraz jego widocznoscig na ksztatcie.

Przyktady z dokumentu wspélnej praktyki

Charakter odrézniajacy Brak charakteru odrézniajacego
Oznaczenie Oznaczenie
1 _——
’ -
| 5
—
Klasa 32: napoje Klasa 11: opiekacz
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Znaczenie ma takze usytuowanie dodatkowych elementéw na tréjwymiaro-
wym oznaczeniu. Jesli maja one charakter odrézniajacy, zasadniczo nadaja
go oznaczeniu, niezaleznie od ich usytuowania i zwyktego przedstawienia to-
waru na rynku. Zwraca sie tu takze uwage na zwyczaje rynkowe w umieszczaniu
znakéw. Jednakze nietypowe usytuowanie elementu opisowego nie dodaje cha-
rakteru odrézniajagcego temu elementowi, a wiec takze oznaczeniu jako catosci.

Przyktady z dokumentu wspdlnej praktyki

Charakter odrézniajacy Brak charakteru odrézniajacego

Oznaczenie Oznaczenie

Klasa 25: buty Klasa 33: wino

W przypadku dodawania koloréw do pozbawionego charakteru odrézniajace-
go ksztattu towaru lub opakowania nalezy pamieta¢, ze zasadniczo sam fakt
dodania pojedynczego koloru, przy braku jakiegokolwiek innego stownego
lub graficznego elementu majacego charakter odrézniajacy, nie nada tréjwy-
miarowemu oznaczeniu charakteru odrézniajacego. Wyjatkiem beda sytuacje,
w ktérych okreslone zestawienie koloréw jest nietypowe dla danych towaréw
i stwarza niezapomniane wrazenie ogolne.
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Przyktady z dokumentu wspélnej praktyki

Charakter odrézniajacy

Oznaczenie Uwagi

Szczegodlne zestawienie koloréw zastosowane na
silniku rurowym do drzwi garazowych stwarza
0gdlne wrazenie, ktére tatwo zapamietac. Na tym
konkretnym rynku towary sg poszukiwane prawie
wylacznie przez konsumentéw wyspecjalizowa-
— nych, ktérzy sa przyzwyczajeni do rozpoznawania

handlowego pochodzenia tych towaréw po ich
kolorze. Towary nie sa zazwyczaj widoczne w czasie
ich eksploatadji, dlatego zestawienia koloréw nie
uznaje sie za ozdobe.

Klasa 7: elektryazny

) : W rezultacie oznaczenie jako cato$¢ ma charakter
otwieracz drzwi

odrdzniajacy.

Brak charakteru odrézniajacego

Oznaczenie Uwagi

[
W przypadku etui na telefony komérkowe stoso-
wanie zestawien koloréw jest powszechna prakty-
- ka na rynkl_J. Dlatego iner_wci pie bed@ pqstrzegac’

przedstawionego zestawienia koloréw jako

- oznaczenia pochodzenia, ale jedynie jako element
dekoracyjny danych towaréw. Oznaczenie jako

cato$¢ nie ma charakteru odrézniajacego.

Klasa 9: etui na telefony
komérkowe

Niewatpliwie w praktyce mamy do czynienia z sytuacjami, gdy znak prze-
strzenny zawiera wiecej niz jeden element sposréd opisanych powyzej, czy tez
w danej sytuacji przejawia sie kilka z powyzszych czynnikéw. W takich przy-
padkach charakter oznaczenia bedzie zalezat od ogdélnego wrazenia wywoty-
wanego przez zestawienie tych czynnikéw i elementéw.

Jezelikilka czynnikéw (np. rozmiar, umiejscowienie lub kontrast) wptywa na ne-
gatywna ocene odrézniajacego charakteru danego elementu, ogdlne wraze-
nie oznaczenia bedzie takie, ze oznaczenie nie ma charakteru odrézniajgcego.
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Przyktad z dokumentu wspélnej praktyki

Brak charakteru odrézniajacego

Oznaczenie Uwagi

Rozmiar, umiejscowienie i brak kontrastuja-
cych koloréw powoduja, ze przedstawiony
element stowny wywiera ogélne wrazenie
pozbawione charakteru odrézniajacego.
Elementu tego nie da sie odréznic na pro-
dukcie bez doktadnych ogledzin, poniewaz
zostat umieszczony na mato widocznym
miejscu butelki, ma bardzo mate rozmiary

i bardzo stabo kontrastuje. Dlatego tez nie
mozna uznad, ze znak jako cato$¢ ma charak-
ter odrézniajacy.

Klasa 33: wino

Rozmiar i grawerowanie elementu powo-
duja, Ze nie mozna go rozpoznac, poniewaz
elementoéw tych nie da sie znalez¢ bez
doktadnych ogledzin. Wskutek tego ogdlne
wrazenie jest takie, ze znak nie ma charakteru
od rézniajacego.

Klasa 9: okulary

Istotnym elementem wspolnej praktyki jest uznanie, ze zasadniczo zestawie-
nie ksztattu pozbawionego charakteru odrézniajgcego z elementami stow-
nymi lub graficznymi, ktére osobno nie majg takiego charakteru, nie nadaje
oznaczeniu charakteru odrézniajacego.
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Przyktady z dokumentu wspdlnej praktyki

Brak charakteru odrézniajacego

Oznaczenie Uwagi

Zestawienie elementéw pozbawionych cha-
rakteru odrézniajgcego nie nadaje takiego
charakteru oznaczeniu, na ktérego ksztatt skta-
da sie pudetko ptatkdw zbozowych pozbawio-
ne charakteru odrézniajacego. Konsumenci
bedg postrzegac to oznaczenie jako prosty

i typowy ksztatt zawierajacy opisowe informa-
cje o danych towarach.

Takie zestawienie elementdw, ktére nie majg
z osobna charakteru odrézniajacego, nie
nadaje oznaczeniu jako catosci charakteru
odrézniajacego.

Klasa 30: cekolada

Podobnie bedzie w przypadku, gdy element majacy charakter odrézniaja-
cy nie zostanie natychmiast dostrzezony przez konsumentéw ze wzgledu
na obecnos¢ elementéw pozbawionych charakteru odrézniajacego. Zestawie-
nie to moze powodowac, ze oznaczenie nie ma charakteru odrézniajacego.

Przyktad z dokumentu wspélnej praktyki

Brak charakteru odrézniajacego

Oznaczenie Uwagi

Element stowny,ECS” stat sie niewidoczny
wsréd licznych elementéw pozbawionych
charakteru odrézniajacego. Ze wzgledu na
jego umiejscowienie, rozmiar i brak kontrastu
nie mozna go odrézni¢ bez doktadnych ogle-
dzin i dlatego nie mozna uzna¢, ze oznacze-
Klasa 30: cekolada nie jako catos¢ ma charakter odrézniajacy.
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Tym samym, aby nada¢ charakter odrézniajacy tréjwymiarowemu oznacze-
niu, zestawienie elementéw musi mie¢ charakter nietypowy na rynku lub
kompozycja w oznaczeniu musi by¢ postrzegana jako znak towarowy przez
wiasciwych konsumentéw. Inng mozliwoscia jest uzupetnienie elementéw po-
zbawionych charakteru odrézniajagcego o element posiadajacy taki charakter,
ktéry wyraznie wyrdznia sie sposrod wszystkich pozostatych elementéw.

Przyktady z dokumentu wspdlnej praktyki

Charakter odrézniajacy

Oznaczenie Uwagi

Elementy opisowe rozmieszczono tak,

Ze tworzg one ksztatt storica lub kwiatu;

jest to zestawienie, ktére moze by¢ postrze-
gane jako symbol pochodzenia i dlatego
moze nadac oznaczeniu jako catosci charak-
ter odrdzniajacy.

Klasa 30: czekolada

Mimo Ze zestawienie zawiera wiele
elementéw pozbawionych charakteru
odrézniajacego, element stowny ,ECS”
mozna uznac za majacy charakter odréz-
niajacy w przedstawieniu oznaczenia ze
wzgledu na rozmiar, miejsce i kontrast
tego elementu w stosunku do catego to-
waru, a zatem moze on nada¢ oznaczeniu
Klasa 30: czekolada jako catosci charakter odrézniajacy.

4.3.10. Pojedyncze litery

Oznaczeniami opisowymi moga by¢ réwniez znaki sktadajace sie z pojedynczej
litery, jezeli wystarczajaco precyzyjnie beda przekazywac informacje na te-
mat oznaczanych towaréw/ustug lub beda wywotywa¢ wsréd potencjalnych
odbiorcéw skojarzenia o charakterze ogdlnoinformacyjnym lub opisowym.
Ocenianie znakéw towarowych sktadajacych sie z pojedynczej litery wymaga
przeprowadzenia doktadnej analizy na podstawie konkretnych okolicznosci
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faktycznych danej sprawy w celu oceny, czy dana pojedyncza litera zapisana
zwyktym krojem pisma moze funkcjonowac jako znak towarowy w odniesie-
niu do odpowiednich towaréw lub ustug.

Przyktady

litera E, gdy postrzegana jako odnoszaca sie do ,energii” lub ,elektrycz-
nosci”, zostata uznana za majaca charakter opisowy dla towaréw z kl. 7,
takich jak: farmy wiatrowe i ich czesci, generatory, topaty wirnikdéw w far-
mach wiatrowych; dla towaréw z kl. 9: przetacznikéw w farmach wia-
trowych, przetwornikéw czestotliwosci, przyrzadéw stuzacych do mie-
rzenia, sygnalizowania i kontrolowania (nadzorowania); oraz towarow
zkl. 19: wiez farm wiatrowych [wyrok SPI z dnia 21 maja 2008 r., T-329/06];

litery S, M, L sygnujace odziez mogtyby by¢ uznane przez potencjal-
nych odbiorcéw jako opisowe, informujace wytacznie o rozmiarze
odziezy - sg to bowiem pierwsze litery od stéw ,small” (maty), ,me-
dium” ($redni) i ,large” (duzy), powszechnie wykorzystywane do ozna-
Czania rozmiaru ubran.

4.3.11. Pojedyncze cyfry lub liczby

Co do zasady oznaczenia sktadajace sie wytacznie z liczb moga by¢ zarejestro-
wane jako znaki towarowe (majg abstrakcyjng zdolno$¢ odrézniajaca) [zob.
wyrok TSUE z dnia 10 marca 2011 r,, C-51/10P]. Ocena konkretnej zdolnosci od-
rézniajacej takich oznaczen musi by¢ dokonywana, tak jak wszystkich innych
oznaczen, w odniesieniu do konkretnych towaréw badz ustug. W zwigzku z po-
wyzszym oznaczenie sktadajace sie wylacznie z liczby moze uzyskac rejestra-
cje, jezeli bedzie posiadato zdolno$¢ wyrdzniajaca oraz nie bedzie posiadato
charakteru opisowego lub w inny sposéb nieodrézniajagcego wzgledem zgto-
szonych towaréw badz ustug.

Przyktady oznaczen, na ktére nie udzielono prawa ochronnego

Znak stowny 360° oraz znak stowno-graficzny @ przeznaczone
do oznaczania towaréw z kl. 21 [wyroki SUE z dnia 7 grudnia 2017 r.,
T-332/16 oraz T-333/16]
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Sad stwierdzit, ze znaki nie posiadaja zdoInosci odrézniajacej (sa wytacznie opiso-
we) dla towaréw z kl. 21: szczoteczki do zebéw, gdyz w stosunku do ww. towardw
360 stopni oznacza ich ceche — umozliwienie gtebokiego i petnego czyszczenia
jamy ustnej. Grafika jest banalna i prosta. Znak opisuje wtasciwos¢ towardw.

® Znak 1000 przeznaczony do oznaczania towaréw z kl. 16: papier, wy-
roby z papieru, artykuty biurowe [wyrok TSUE z dnia 10 marca 2011 r.,
C-51/10 P].

Trybunat stwierdzit, Ze oznaczenie ,1000” mogtoby wskazywac na liczbe stron
towaréw objetych zgtoszeniem. Wskazat réwniez, ze w odniesieniu do tego
rodzaju towaréw czesto publikuje sie listy rankingowe, zestawienia informacji
i rebusy, ktérych zawartos¢ jest najczesciej wskazywana przez wyrazenie, ktére-
mu towarzysza okragte liczby. Trybunat dodat, Zze oznaczenie ,1000” odnosi sie
do liczby i bedzie natychmiast, bez dtuzszego zastanowienia, postrzegane przez
wiasciwy krag odbiorcéw jako opis cech charakterystycznych danych towaréw.

Ta sama argumentacja postuzyt sie Sgd w celu potwierdzenia odmowy zareje-
strowania oznaczen ,100”, ,300", ,222", ,333"i,555", zgtoszonych do oznacza-
nia towaréw z klasy 16 wymienionych powyzej [zob. wyrok SPI z dnia 19 listo-
pada 2009 r., T-425/07 i T-426/07 (100 i 300) i wyrok z dnia 19 listopada 2009 r.
T-200/07, T-201/07 i T-202/07 (222, 333, 555)].

Innymi przyktadami oznaczen w postaci liczb, ktére mogtyby zosta¢ uznane
za opisowe wzgledem towaréw lub ustug sa:

e daty produkcji towaréw lub swiadczenia ustug, gdy jest to czynnik
istotny w odniesieniu do danych towaréw badz ustug: przyktadowo licz-
by 1996 lub 2000 moga wskazywac na date produkgji towaru;

® pojemnosc: 2000 cm? lub 2.0 dla samochodéw; 0,5 | dla napojow;
® rozmiar: 205/55 dla opon;

e ilos¢: 4 dla piwa, 6 dla woéd mineralnych;

® czas $wiadczenia ustug: 8-10, 24/7;

® moc: 68, 120 (KM) dla silnikéw lub samochodéw;

e predkos¢: 486, 586, 686, 266, 333, 500, 550 dla komputerdw;

e zawartosc alkoholu: 5,5% dla piwa, 40% dla wodki.
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4.3.12. Znaki towarowe dzwiekowe, ruchome, multimedialne,
holograficzne

Zgodnie ze Wspdlnq praktykq: Nowe rodzaje znakéw co do zasady, jesli mozna
tatwo ustali¢ powigzanie miedzy elementami w znaku dzwiekowym, rucho-
mym, multimedialnym lub holograficznym a towarami, ustugami lub ich wias-
ciwosciami, uznaje sie, ze znak ma charakter opisowy.

Tym samym znak towarowy nowego rodzaju nie bedzie posiadat charakteru
opisowego, jezeli nie mozna ustali¢ zadnego powigzania miedzy elementa-
mi w znaku dzwiekowym, ruchomym, multimedialnym lub holograficznym
a towarami lub ustugami, ktérych dotyczy zgtoszenie, lub jesli znak zawiera
niekonwencjonalne przedstawienie rézniagce sie znaczaco od realistycznego
przedstawienia tych towaréw lub ustug.

4.4, Szczegdlne przypadki oznaczen niedystynktywnych
i opisowych

4.4.1. Slogany reklamowe

Znaki towarowe bedace sloganami sg jak wszystkie inne znaki oceniane
w Swietle normy art. 129" ust. 1 pwp, w szczegdlnosci przestanek zawartych
wart. 129" ust. 1 pkt 2, 3i4 pwp.

Przy ocenie zdolnosci odrézniajacej znaku towarowego — sloganu Urzad bierze
pod uwage dotychczasowe orzecznictwo, szczegélng uwage zwracajac jed-
nak na najnowsze wyroki.

Przyktadowo, wyrok z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie T-609/13 precyzyjnie
okresla sposob badania znakéw towarowych o charakterze haset promocyj-
nych, w kontekscie wczesniejszego wyroku z dnia 21 stycznia 2010 r. wyda-
nego w sprawie C-398/08P. Trybunat zwraca tu uwage, ze procesu badania
takiego znaku nie mozna oprze¢ wytacznie na wniosku, ze znak towarowy
petni funkcje hasta promocyjnego badz jest nosnikiem informacji, ale nalezy
przeprowadzi¢ szczeg6towa analize oznaczenia pod katem jego opisowosci
i dystynktywnosci. Podkresla przy tym, ze badanie takiego znaku nie moze by¢
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bardziej restrykcyjne niz innych kategorii znakéw towarowych (nie-sloganéw),
ale nie moze by¢ takze bardziej liberalne.

Urzad przede wszystkim zwraca uwage, czy zgtoszone oznaczenie bedzie po-
strzegane przez relewantnego odbiorce jako znak towarowy, a wiec oznaczenie
identyfikujace komercyjne pochodzenie towaru, a takze czy oznaczenie nie po-
winno pozosta¢ do swobodnego uzywania przez wszystkich przedsiebiorcow,
oferujacych dane towary lub ustugi. Swojg ocene Urzad odnosi do objetych
zgtoszeniem towardw i ustug, a takze do relewantnego kregu odbiorcow.

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2012 r.: ,Podsta-
wowym warunkiem rejestrowalnosci sloganu jest zatem ustalenie, ze moze
on petni¢ funkcje znaku towarowego, tzn. ze nadaje sie do odrdznienia to-
waréw jednego przedsiebiorstwa od towaréw innego. Warunkiem udziele-
nia ochrony jest ponadto, by oznaczenie posiadato dostateczne znamiona
odrézniajace. W praktyce oznacza to, ze nie bedzie podlegat ochronie jako
znak towarowy taki slogan, ktéry sktada sie z prostych, banalnych stéw, pet-
ni bardziej role komunikatu, informacji czy opisu niz oznaczenia, ktére byto-
by w stanie odréznia¢ towary lub ustugi danego przedsiebiorstwa od innych,
obecnych na rynku”. Co do zasady przy sloganach uznaje sig, ze poziom uwagi
konsumentéw w stosunku do haset promocyjnych jest niski [zob. wyroki SUE:
z dnia 17 listopada 2009 r., T-473/08 THINKING AHEAD; z dnia 5 lutego 2002 r.,
T-130/01 REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS].

Znak towarowy w postaci sloganu moze wiec spotkac sie zodmowg udziele-
nia prawa ochronnego zaréwno z uwagi na jego opisowos¢, jak i niedystynk-
tywnos¢ — w przypadku gdy w ocenie eksperta znak nie posiada pierwotnej
i konkretnej zdolnosci odrézniajacej. Nie oznacza to jednak, ze sama okolicz-
nos¢, ze znak towarowy postrzegany jest przez whasciwy krag odbiorcéw jako
sformutowanie reklamowe, prowadzi do uznania braku charakteru odréznia-
jacego znaku.

Podstawa odmowy nie jest wiec fakt, ze znak towarowy stanowi slogan re-
klamowy, ale ustalona okolicznos¢, ze konkretny slogan zgtoszony jako znak
towarowy, poza swoim znaczeniem reklamowym, nie posiada zadnych cech,
ktére relewantnemu kregowi odbiorcow umozliwityby postrzeganie go jako
znaku towarowego w odniesieniu do danych towaréw i ustug.
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Przyktady znaczen stownych, na ktére Urzad odméwit udzielenia prawa
ochronnego

...jak domowe - przeznaczone do oznaczania towaréw z kl. 33
(Z.334552);

Obiadyzawsze domowe - przeznaczone do oznaczania towaréw zkl. 5,
39,30 (Z.338047);

Goraco polecam - przeznaczone do oznaczania towardw i ustug zkl. 29,
30, 31, 35, 39, 43 (Z.306862);

Szlachetny smak - przeznaczone do oznaczania towaréw z kl. 29
(2.252164);

Okna i drzwi na cate zycie - przeznaczony dla towaréw z kl. 6, 19, 20
(Z.255347).

W swoim najnowszym orzecznictwie dotyczacym znakéw niedystynktywnych
Trybunat Sprawiedliwosci UE jednoznacznie wskazuje, ze proste wyrazenia
o charakterze reklamowym, nawiazujace do waloréw jakosciowych ustug czy tez
pozytywnego efektu ptynacego ze skorzystania z ustug ustugodawcy nie maja
wystarczajacej zdolnosci odrézniajacej. Trybunat Sprawiedliwosci orzekt tak
w szeregu wyrokow: wyrok z dnia 29 stycznia 2015 r,, T-609/13 SO WHAT | DO WITH
MY MONEY (ustugi z kl. 35 i 36); wyrok z dnia 29 stycznia 2015 r., T-59/14 INVESTING
FOR A NEW WORLD (ustugi z kl. 35 i 36), wyrok z dnia 5 lutego 2015 r,, T-499/13
SMARTER SCHEDULING (towary zkl.9), wyrok zdnia 7 pazdziernika 2015 r., T-642/16
EQUIPMENT FOR LIFE (towary i ustugi z kl. 18, 25 i 35), wyrok z dnia 8 pazdziernika
2015 r., T-336/14 NOURISHING PERSONAL HEALTH (towary i ustugi z kl. 5, 10, 41, 42
i 44), wyrok z dnia 24 listopada 2015 r., T-190/15 MEET ME (towary i ustugi z kl. 9, 38
i 45), wyrok z dnia 2 grudnia 2015 r., T-528/14 GROWTH DELIVERED (ustugi z kl. 35,
41 i 42), wyrok z dnia 31 maja 2016 r,, T-301/15 DU BIST, WAS DU ERLEBST (towary
i ustugi zkl. 9, 16, 35, 36, 39, 41), wyrok z dnia 24 stycznia 2017 r,, T-96/16 STRONG
BONDS.TRUSTED SOLUTIONS (towary z kl. 1), wyrok z dnia 20 lipca 2016 r., T-308/15
KEEP IT EASY, wyrok z dnia 9 marca 2017 r., T-104/16 FOREVER FASTER, wyrok z dnia
14 marca 2017 r., T-21/16 LIKE IT (towary z kl. 3, 18, 24 i 25), wyrok z dnia 15 paz-
dziernika 2017 r., T-422/16 BESTE MAMA (towary z kl. 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25,
28,301 33), wyrok z dnia 4 pazdziernika 2017 r,, T-126/16 SPURBAR ANDERS (towary
z kl. 16, 25 i 41), wyrok z dnia 30 listopada 2017 r., T-50/17 TO CREATE REALITY
(towary i ustugi zkl. 9, 41 i 42), wyrok z dnia 7 grudnia 2017 r,, T-622/16 ALLES WIRD
GUT (towary zkl. 3,9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 i 33). Co do zasady przy sloganach
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uznaje sig, ze poziom uwagi konsumentéw w stosunku do haset promocyjnych
jest niski [wyrok TSUE z dnia 17 listopada 2009 r., T-473/08 THINKING AHEAD, wy-
rok z dnia 5 lutego 2002 r., T-130/01 REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS].

W wyroku z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie T-102/18 UPGRADE YOUR PERSO-
NALITY Sad UE przypomniat, ze brak charakteru odrézniajgcego mozna stwier-
dzi¢ juz wtedy, gdy semantyczna tre$¢ rozpatrywanego oznaczenia stownego
wskazuje konsumentom jedng z cech towaru lub ustugi, ktéra dotyczy jego lub
jej wartosci rynkowej i chociaz nie jest precyzyjna, zawiera przestanie reklamo-
we lub zachecajace do zakupu, ktére przez wiasciwy krag odbiorcow odbierane
jest przede wszystkim jako takie, a nie jako wskazanie pochodzenia handlowego
danego towaru lub danej ustugi. Wskazat, iz okoliczno$¢, ze pojecie osobowosci
moze by¢ rozumiane na kilka sposobdw, nie przeszkadza konsumentowi w zro-
zumieniu przekazu, jaki zawiera ten slogan, bazujac na jego indywidualnym ro-
zumieniu tego pojecia. Dlatego tez nie ma potrzeby zastanawiac sie nad kwestia,
czy jak twierdzi skarzacy, osobowosci ludzkiej nie da sie ulepszy¢ w sensie tech-
nicznym (upgrade), poniewaz chodzi tutaj o slogan o charakterze reklamowym,
ktérego bliski zwigzek z rzeczywistoscig nie jest wtasciwym kryterium oceny.
Konsument jest bowiem przyzwyczajony do reklam zawierajacych, wyraznie lub
w spos6b dorozumiany, nierealistyczne obietnice. Wynika stad, ze semantycz-
na tre$¢ zgtoszonego znaku towarowego zwraca uwage konsumenta na ceche
oznaczonych tym znakiem towardéw zwigzang z ich wartoscig rynkowa, ktéra
cho¢ niesprecyzowana, zawiera raczej informacje o charakterze promocyjnym
czy reklamowym, ktérg odbiorcy tak wtasnie bedg traktowac, anizeli informacje
na temat pochodzenia handlowego oznaczonych tym znakiem towaréw. Slo-
gan ,upgrade your personality” zostat wiec oceniony jako niedystynktywny dla
towaréw z kl. 9 i 28, jako zachecajacy konsumenta do podjecia krokéw w celu
ulepszenia lub rozwoju jego osobowosci przy pomocy towardéw oznaczonych
zgtoszonym znakiem towarowym wraz z ewentualng obietnica, ze skorzystanie
z tych towaréw umozliwi lub wspomoze to ulepszenie lub ten rozwd;.

4.4.2. Domeny internetowe

Jedna z podstawowych funkcji znakéw towarowych jest nie tylko ich zdolnos¢
odrézniania towaréw lub ustug jednego przedsiebiorcy od drugiego, ale row-
niez ich wykorzystywanie do uzyskania lub zachowania reputacji majacej
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na celu przycigganie konsumentéw. Dlatego tez istotng cecha znakéw towaro-
wych jest niewatpliwie ich funkcja inwestycyjna i reklamowa. W zwigzku z za-
uwazalnym przeniesieniem rynku reklamowego do Internetu przedsiebiorcy
coraz czesciej wybieraja ten sposéb promowania wtasnej dziatalnosci. Jednym
ze sposobéw wykorzystania znakéw towarowych w Internecie jest zamiesz-
czanie ich w adresach strony internetowej promujacej towary badz ustugi.

Domena internetowa to adres identyfikujacy konkretny komputer podtagczony
do sieci. Domena sktada sie gtéwnie z dwoch czesdi, tj. nazwy gtéwnej oraz
koncowki — domeny najwyzszego poziomu. Nazwe gtéwna bardzo czesto two-
rzy nazwa firmy, nazwa dziatalnosci, ktorg dana firma wykonuje, badz tez jakie-
kolwiek inne okreslenie. Natomiast domeny najwyzszego poziomu mozemy
podzieli¢ na domeny krajowe (np. Polska - .pl, Niemcy - .de, kraje Unii Euro-
pejskiej — .eu) i funkcjonalne (np. .com, .net, .org). Z kolei wystepujacy czesto
na poczatku adreséw internetowych element www jest jedynie oznaczeniem
ustugi internetowej. Obecnie domeny internetowe petnig znaczaca role, a licz-
ba zarejestrowanych stron www ciggle rosnie.

4.4.2.1. Domena internetowa jako znak towarowy

Pomimo ze domeny petnig zazwyczaj funkcje techniczng wskazujaca na wy-
stepowanie stron w Internecie, to moga réwniez stuzy¢ identyfikacji danego
przedsiebiorstwa. Wykorzystanie nazwy swojej dziatalnosci w adresie do-
menowym utatwia przedsiebiorcom dotarcie do klienta ze swoja oferta. Jest
to rowniez forma promocji towardéw i ustug objetych zakresem ochrony przez
dane oznaczenie. Tym samym, mozna zauwazy¢, ze domeny coraz czesciej pet-
nig funkcje podobne do znakéw towarowych, wskazujac na Zzrédta pochodze-
nia danych towaréw i/lub ustug.

Domeny internetowe nie s jednak przedmiotem praw wytacznych i nie sg
uwzglednione w katalogu uznanych praw wtasnosci intelektualnej i przemysto-
wej. Prawo wiasnosci przemystowej pozwala natomiast na rejestracje znaku to-
warowego w postaci adresu domenowego pod warunkiem, ze oznaczenie takie
posiada pierwotng lub wtérng zdolnos$¢ odrézniajgca. Ocena zdolnosci odréz-
niajacej oznaczenia w postaci nazwy domeny internetowej podlega takim sa-
mym kryteriom jak podczas badania tradycyjnych znakéw towarowych.
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4.4.2.2. Rejestracja znakéw towarowych w nazwach domen
internetowych

Co do zasady nie wystepuja przeszkody rejestracji adreséw internetowych jako
znakéw towarowych pod warunkiem spetnienia przestanek zawartych w usta-
wie pwp. Przyjmuje sie, ze podczas badania, czy istnieja przeszkody uniemoz-
liwiajace udzielenie prawa ochronnego na nazwe domeny internetowej, pomi-
jane sg sufiksy, np:.com, .pl. Elementy takie wskazuja jedynie na adres domeny,
gdzie mozna odnalez¢ dane informacje w Internecie. W zwigzku z powyzszym
nie moga one stanowic¢ odrebnego elementu wptywajacego na nabycie cha-
rakteru odrozniajacego oraz wykluczy¢ opisowosci znaku.

Przyktad

e www.nieruchomosci.pl - na taki znak, przeznaczony do oznacza-
nia ustugi wyceny nieruchomosci czy zarzadzania nieruchomoscia,
nie moze by¢ udzielone prawo ochronne.

4.4.2.3. Domeny rodzajowe a znak towarowy

Na szczeg6lng uwage zastuguja domeny rodzajowe, czyli adresy internetowe,
ktére w nazwie zawieraja stowa podstawowe np. samochody.pl, ksiazki.com.pl.
Oznaczenia takie, podobnie jak znaki towarowe skfadajace sie wytacznie z na-
zwy rodzajowej, nie beda w stanie spetni¢ swojej podstawowej funkgji po-
chodzenia. Udzielenie prawa ochronnego, w charakterze znaku towarowego,
na takie nazwy domenowe mogtoby prowadzi¢ do monopolizowania przez
konkretne podmioty nazw, ktére powinny by¢ ogélnodostepne dla wszystkich.

Wydaje sie, ze nawet w wyjatkowych przypadkach internetowe elementy iden-
tyfikujace, np: .pl, .com czy www, nie beda w stanie nadac¢ charakteru odréz-
niajacego takim oznaczeniom w sposéb wystarczajacy do identyfikacji z kon-
kretnym przedsiebiorca.

W przypadku gdy adres domenowy pozbawiony jest zdolnosci odrézniajacej,
jego rejestracja jako znak towarowy mozliwa jest jedynie w momencie wyka-
zania nabycia wtérnej zdolnosci odrézniajacej. Sama rejestracja adresu dome-
nowego w Internecie nie bedzie jednak wystarczajaca do uzyskania charak-
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teru odrézniajacego. Istotne jest m.in. wykazanie wykorzystywania domeny
do sprzedazy badz promocji towardw lub swiadczenia ustug, na ktére zgtoszo-
ny jest znak towarowy [zob. takze rozdziat IV - Wtdrna zdolnos¢ odrézniajqcal.

4.4.2.4. Domeny generyczne najwyzszego poziomu

W zwiazku z tym, ze pula dostepnych nazw z koricéwka .com jest coraz mniej-
sza, od stycznia 2014 r. wprowadzono nowe domeny najwyzszego poziomu,
dzieki ktérym dostepne moga byc¢ krétkie, proste i tatwo zapamietywane
nazwy. Przyktadowe nowe domeny to: .hotel, .clothing, .singles, .technology,
.center, .bar, .bid, .berlin, .luxury, ventures.

Zgtaszanie znakéw towarowych zawierajacych element .clothing,
.travel, .hotel itd.

Wprowadzenie takich domen moze przyczynic sie do tatwiejszej konkurencji
na rynku, wzrostu innowacji itd., poniewaz dzieki nim przedsiebiorcy maja
szybka mozliwos¢ zakomunikowania o rodzaju prowadzonej dziatalnosci. Ten
typ domen umozliwia wskazanie konsumentom, jakie towary lub ustugi sg ofe-
rowane przez uprawnionego. Niemniej nalezy jednak pamieta¢, ze domeny
rodzajowe, podobnie jak rodzajowe znaki towarowe, nie posiadajg zdolnosci
odrézniajacej. Przyktadowo, o ile oznaczenie hotel.luxury zgtoszone na ustugi
hotelarskie moze nie wykazywac charakteru odrézniajgcego, to juz hotel.travel
czy tez hotel.hotel.hotel moze zapas¢ w pamiec konsumenta w taki sposob, aby
méc identyfikowad producenta.

Zgtaszanie znakéw towarowych zawierajgcych element .warszawa,
.krakow itd.

Domena geograficzna moze stanowi¢ atrakcyjng opcje, ktéra jednoznacznie
bedzie wskazywac na lokalizacje siedziby badz dziatalnosci firmy. Podczas reje-
stracji domen internetowych, podobnie jak przy udzielaniu prawa ochronnego
na znak towarowy, nie jest wymagane, aby produkty byty wytwarzane, a ustu-
gi Swiadczone we wskazanym miescie.

W przypadku rejestracji tego rodzaju oznaczen nalezy réwniez zwrdci¢ uwage
na wykorzystanie nazw rodzajowych. Dla przyktadu znak bar.warszawa nie be-
dzie mégt zostac zarejestrowany jako znak towarowy, gdyz taka nazwa powinna
by¢ ogdlnodostepna dla wszystkich przedsiebiorcéw oferujacych ustugi barowe.
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4.4.2.5. Domeny internetowe a znak towarowy zarejestrowany
na rzecz innego podmiotu

Przed zgtoszeniem domeny internetowej do rejestracji nalezy sprawdzic,
czy wybrana domena nie jest chronionym znakiem towarowym. Uprawniony
z tytutu prawa ochronnego na znak towarowy moze sprzeciwiac sie uzywaniu
przez nieuprawnione osoby znakéw (w postaci domen) identycznych lub po-
dobnych do jego znaku dla towaréw lub ustug identycznych lub podobnych.
Niewatpliwie kazde uzycie znaku towarowego w nazwie domeny interneto-
wej nalezy rozpatrywac indywidualnie na podstawie stanu faktycznego danej
sprawy i wtasciwych przepisow.

4.4.3. Miedzynarodowe nazwy niezastrzezone INN (ang. International
Nonproprietary Name)

Nazwy INN to miedzynarodowe niezastrzezone nazwy substancji czynnych
produktéw leczniczych, zamieszczone na specjalnej liscie prowadzonej przez
Swiatowga Organizacje Zdrowia (ang. World Health Organization - WHO).

Umieszczenie nazwy danej substandji czynnej na wspomnianej liscie wyklucza
mozliwos¢ uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy odpowiadajacy tej na-
zwie. Nazwa INN stanowi nazwe rodzajowg substancji czynnej, wiec nie posiada
dostatecznych znamion odrézniajacych podanych w art. 129" ust. 1 pkt 2i 3 pwp.

Nazwa INN moze by¢ zatem swobodnie stosowana przez wszystkich produ-
centow produktow leczniczych zawierajacych w swym skfadzie okreslong sub-
stancje czynna. Nie moze tym samym zosta¢ zmonopolizowana przez jeden
podmiot gospodarczy poprzez udzielenie na jego rzecz prawa ochronnego
na znak towarowy.

Przyktady

® MELATONINUM - przeznaczony do oznaczania towaréw z kl. 5i 29
(2.165577);

© HYDROXYZINUM - przeznaczony do oznaczania towaréw z kl. 5
(2.157495).
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4.4.4. Tytuly prasowe

Tytuty prasowe stanowig jedna z kategorii znakéw zgtaszanych do Urzedu
w celu uzyskania ochrony. Oznacza to, Zze oznaczeniom zarejestrowanym
uprzednio jako tytuty prasowe stawia sie takie same wymogi jak innym zna-
kom zgtaszanym do Urzedu. Oznaczenie bedace tytutem prasowym musi by¢
na tyle fantazyjne, by utrwali¢ w pamieci konsumenta wiez taczaca sygnowany
nim towar z jego wydawca.

Rejestracja oznaczenia jako tytutu prasowego nie skutkuje zatem automatycz-
nie jego rejestracjg w charakterze znaku towarowego. Jak wielokrotnie podkre-
slat w swoim orzecznictwie Sad Najwyzszy, postepowanie rejestracyjne tytu-
tu prasowego ma charakter formalny i nie przesadza o prawie do tego tytutu
ani jego zrodta [zob. postanowienie SN z dnia 1 grudnia 1997 r., Il CKN 443/97;
postanowienie SN z dnia 15 grudnia 2010 r., Ill KK 250/10].

Sad Najwyzszy wyraznie wskazat: ,Instytucja rejestracji nie chroni skutecznie
i w petnym zakresie nazwy tytutu prasowego. Wynikajace stad uprawnienia
maja charakter formalny, o ich istnieniu decyduje nie stosunek prawny, lecz
wytacznie fakt dokonania rejestracji, stanowiacy podstawe i przyczyne przy-
znania konkretnemu podmiotowi sfery mozliwosci okreslonego postepowa-
nia. (...) Sam fakt rejestracji nie rozstrzyga zatem o braku kolizji zinnymi prawa-
mi podmiotowymi oséb trzecich, a co za tym idzie - nie przesagdza zgodnosci
z prawem okreslonego zachowania” [zob. postanowienie SN z dnia 15 gru-
dnia 2010 ., Ill KK 250/10].

Sady administracyjne kilkakrotnie odnosity sie do problematyki ochrony ty-
tutu prasowego jako znaku towarowego. Zauwazono miedzy innymi, ze fakt
rejestracji oznaczenia jako tytutu prasowego jest bez znaczenia w postepo-
waniu o udzielenie prawa ochronnego, albowiem inne s przestanki rejestracji
danego oznaczenia jako tytutu prasowego, a inne jako znaku towarowego.
Tytut prasowy, w przeciwienstwie do znaku towarowego, nie musi posia-
da¢ dostatecznych znamion odrézniajacych w rozumieniu prawa wtasno-
$ci przemystowej, lecz jedynie réznic¢ sie od tytutéw prasowych istniejgcych
juz na rynku wydawniczym [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 lutego
2010r., VI SA/Wa 1862/09, utrzymany przez wyrok NSA z dnia 25 maja 2011 r.,
Il GSK 615/10].
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Oczywiste jest zatem, ze tytut prasowy moze petnié role znaku towarowego,
ale uzyskanie prawa ochronnego na takie oznaczenie jest mozliwe tylko w sy-
tuadji, gdy spetnione sg przestanki rejestracyjne wskazane w ustawie pwp. Dla-
tego sam fakt rejestracji nazwy jako tytutu prasowego nie bedzie przesadzat
0 automatycznej rejestracji go jako znaku towarowego.

5. OZNACZENIA, KTORE SKLADAJA SIE WYLACZNIE
Z ELEMENTOW, KTORE WESZLY DO JEZYKA
POTOCZNEGO LUB SA UZYWANE W UCZCIWYCH
| UTRWALONYCH PRAKTYKACH HANDLOWYCH

5.1. Uwagiogolne

Opisowos$¢ oznaczen jest jedng z najczesciej wystepujacych przeszkéd bez-
wzglednych rejestracji znakéw towarowych. Inna przeszkoda pojawia sie w od-
niesieniu do tzw. znakéw wolnych (w literaturze okreslanych rozmaicie, takze
jako nazwy konieczne, nazwy rodzajowe). Znak towarowy cechuje sie dyna-
mizmem i moze podlega¢ w toku uzywania rozmaitym przemianom. Z jednej
strony znak nieodrézniajacy moze w wyniku uzywania naby¢ wtérng zdolnos¢
odrézniajaca, z drugiej zas znak towarowy pierwotnie odrézniajacy moze ulec
degeneragji i utraci¢ zdolnos¢ odrézniania.

Trzeba zwréci¢ uwage, ze jezyk ewoluuje w duzym tempie, stad stowo bedace
pierwotnie neologizmem bez przypisanego mu konkretnego znaczenia moze
wejs¢ do jezyka powszechnie uzywanego i stac sie nazwa rodzajowa. Zjawiska
takie znane sg prawu znakéw towarowych w sytuacjach, gdy znak towarowy,
nawet o wyraznej zdolnosci odrézniajacej, staje sie tak silnie kojarzony przez
odbiorcow z konkretnym typem towarow czy ustug, ze po pewnym czasie zo-
staje uznany za jego nazwe rodzajowg [J. Mordwitko-Osajda, Znak towarowy.
Bezwzgledne przeszkody rejestracji, Warszawa 2008, str. 227].

Przepisy ustawy Prawo wiasnosci przemystowej biorg pod uwage przemiany,
jakim moga podlegac znaki towarowe, i zakazujg w przepisie art. 129" ust. 1
pkt 4 pwp udzielania praw ochronnych na oznaczenia, ktére sktadaja sie wy-
tacznie z elementéw powszechnie uzywanych.
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W swietle wskazanego przepisu wyrézni¢ nalezy dwa rodzaje takich oznaczen,
a mianowicie:

oznaczenia, ktére weszty do jezyka potocznego;

oznaczenia, ktére sg zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych
praktykach handlowych.

Odwotanie sie do jezyka potocznego oznacza, ze chodzi o oznaczenia, ktérymi
ludzie postuguja sie w jezyku méwionym. Jezyk potoczny wystepuje bowiem
w bezposredniej komunikacji ludzkiej. Jest to jezyk, ktérym porozumiewamy
sie w zyciu codziennym, w swobodnej rozmowie. Okreslenie ,weszty do jezyka
potocznego” moze odnosi¢ sie nie tylko do okreslonych stéw, ale moze takze
wigzac sie z tzw. mowa ciata i dotyczy¢ rowniez okreslonych gestéw. Stad tez
oznaczenia z jezyka potocznego nie musza by¢ tylko oznaczeniami stownymi.
Pewne gesty mogg zosta¢ przedstawione w postaci graficznej czy w posta-
ci form przestrzennych [K. Szczepanowska-Koztowska [w:] System prawa pry-
watnego, t. 14b, Prawo wtasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa
2012, str. 589].

Natomiast przez utrwalone praktyki handlowe nalezy rozumiec¢ dajace sie za-
obserwowac w obrocie, powtarzalne zachowania, polegajace na postugiwaniu
sie pewnym oznaczeniem w zwigzku z dokonywanymi czynnosciami handlo-
wymi, ktorych celem jest sprzedaz towardéw lub ustug [K. Szczepanowska-
-Koztowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo wtasnosci przemystowej,
pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 589].

W praktyce czesto zdarza sie, Ze to samo oznaczenie uznawane jest za ozna-
czenie wypetniajgce znamiona art. 129 ust. 1 pkt 4 pwp i jednoczes$nie ozna-
czenie opisowe, a zatem odpowiadajace przepisowi art. 129" ust. 1 pkt 3 pwp,
czy tez oznaczenie niedystynktywne, okreslone w art. 129" ust. 1 pkt 2 pwp.
Jako zasade przyjmuje sie zatem, ze mozliwe jest odrebne lub taczne stoso-
wanie przepiséw odnoszacych sie do zdolnosci odrézniajacej, jakkolwiek kaz-
da z zastosowanych podstaw odmowy powinna by¢ nalezycie uzasadniona
[zob. wyrok SPI z dnia 26 pazdziernika 2000 r., T-345/99 TRUSTEDLINK, § 31].
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5.2. Zasady oceny
5.2.1. Zasada krajowosci uzywania a zasada regionalnosci uzywania

Warunkiem uznania oznaczenia za takie, ktére powinno pozosta¢ ogélnodo-
stepne, jest powszechno$¢ jego uzywania na terytorium Polski. Fakt uzywania
danego oznaczenia na terytorium innego panstwa pozostaje bez znaczenia
w kwestii oceny jego zdolnosci rejestracyjnej. Poglad taki uzasadnia teryto-
rialny zakres obowigzywania ustawy pwp. Jednoczesnie oznaczenie okreslone
w art. 129" ust. 1 pkt 4 pwp nie musi by¢ uzywane na catym terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Czasami wystarczajace jest, gdy oznaczenie uzywane jest
tylko regionalnie. Uzyskujac prawo ochronne na znak towarowy, uprawniony
nabywa bowiem, w mysl art. 153 ust. 1 pwp, prawo wytaczne do jego uzywa-
nia na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym, znak towarowy,
ktéry jest uzywany w jezyku potocznym lub w utrwalonych uczciwych prakty-
kach handlowych w odniesieniu do danych towaréw lub ustug jedynie w pew-
nym regionie kraju, nie mogtby by¢ przedmiotem prawa ochronnego, gdyz
przyznanie takiej ochrony statoby w sprzecznosci z art. 129" ust. 1 pkt 4 pwp
[W. Wiodarczyk, Zdolnos¢ odrézniajgca znaku towarowego, Lublin 2001, str. 220].

5.2.2. Zasada powszechnosci uzywania

W literaturze podkresla sie, ze zasada powszechnosci stosowania danego ozna-
czenia nie moze by¢ utozsamiana z wymogiem uzywania znaku na catym teryto-
rium Polski. W literaturze zwraca sie uwage, ze zagadnienie powszechnosci uzy-
wania oznaczenia odnosi sie do uzywania oznaczenia w relewantnych kregach
obrotu. Wyznaczanie relewantnych kregéw obrotu powinno by¢ dokonywane
indywidualnie, kazdorazowo dla konkretnego przypadku. Podczas dokonywa-
nia oceny nalezy bra¢ pod uwage wszelkie okolicznosci zwigzane z obrotem
zgtoszonymi towarami lub ustugami, ktére moga miec¢ znaczenie dla sprawy.

Nalezy zwr6ci¢ uwage, ze nie mozna przyjac, ze oznaczenie jest powszechnie
uzywane, tylko na tej podstawie, ze charakteryzuje sie ono powszechna znajo-
moscia. Tego rodzaju rozpowszechnienie oznaczenia samo w sobie nie przesa-
dza jeszcze o jego wolnym charakterze [W. Wtodarczyk, Zdolnos¢ odrézniajgca
znaku towarowego, Lublin 2001, str. 221]. W celu ocenienia warunkdéw rejestra-
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cyjnych oznaczenia trzeba mie¢ bowiem na wzgledzie sposéb, w jaki jest ono
postrzegane przez wtasciwy kragg odbiorcow.

Przyktadowo, w sprawie znaku towarowego stownego SKARB KIBICA przyjeto,
ze oznaczeniu temu nie mozna postawic¢ zarzutu braku zdolnosci odrézniajace;j.
Pomimo ze w sprawie ztozono dowody wskazujace na uzywanie oznaczenia
SKARB KIBICA przez znaczna liczbe wydawcéw w odniesieniu do wydawnictw,
najogdlniej rzecz ujmujac, o tematyce sportowej, Wojewddzki Sagd Administra-
cyjny w Warszawie, a nastepnie Naczelny Sad Administracyjny orzekty, ze w przy-
padku tego oznaczenia nie mozna méwic o powszechnosci uzywania. NSA sta-
nat na stanowisku, ze ustalenie, iz oznaczenie SKARB KIBICA byto uzywane przez
réznych wydawcow nie jest ustaleniem wystarczajgcym do stwierdzenia, ze byta
to utrwalona i uczciwa praktyka handlowa, ktéra pozbawita to oznaczenie do-
statecznych znamion odrézniajgcych. Uzywanie to nie miato bowiem charakteru
powszechnego. Oznaczenie SKARB KIBICA nie bylo jedynym oznaczeniem dla
informacji sportowych funkcjonujacym w praktykach wydawniczych. Informacje
tego rodzaju oznaczano bowiem réwniez okresleniami ,Kibic”, ,Vademecum Kibi-
ca”, ,Gazeta Kibica", a to oznacza, ze na rynku wydawniczym obejmujacym prase
sportowa nie byto utrwalonego zwyczaju uzywania oznaczenia SKARB KIBICA dla
przekazu okreslonych informacji sportowych. Sad podkreslit réwniez, ze dla wy-
kazania przestanki uzywania w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych
istotne jest zaréwno zachowanie profesjonalistéw (w tym przypadku wydawcéw
prasy), jak i ocena nabywcow okreslonych towardw i ustug. Prawidtowe funk-
cjonowanie znaku towarowego nie jest zalezne od ilosci podmiotéw oznacza-
jacych w dany sposéb wprowadzane do obrotu towary lub ustugi. Nalezy prze-
de wszystkim zbada¢, jak oznaczenie takie jest odbierane i postrzegane przez
wihasciwy krag odbiorcow [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2009 .,
VI SA/Wa 2219/08, wyrok NSA z dnia 31 sierpnia 2010 r., Il GSK 626/09].

Z powyzszego wynika, ze zasada powszechnosci uzywania nie jest regutg dajaca
sie uja¢ w prostych danych liczbowych, ktére mogtyby jasno precyzowad, kiedy
mozna moéwi¢, ze dane oznaczenie stosowane jest powszechnie. Kazdorazowo
nalezy przeprowadzac zatem odrebng analize, w ktérej poddaje sie ocenie wszel-
kie okolicznosci relewantne dla danych kregéw obrotu. Niemniej jednak mozna
wskazad, ze art. 129" ust. 1 pkt 4 pwp nie bedzie mie¢ zastosowania w odniesie-
niu do oznaczenia, ktérego wykorzystywanie na rynku ogranicza sie do jednego
uczestnika rynku [zob. wyrok SUE z dnia 7 czerwca 2011 r.,, T-507/08 16PF].
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Nalezy takze zauwazy¢, ze sam fakt wystepowania danego oznaczenia w stow-
nikach nie stanowi samoistnej podstawy do stwierdzenia, Zze zaszty okolicz-
nosci okreslone w art. 129" ust. 1 pkt 4 pwp. Takze w takim przypadku nalezy
dowies¢, ze oznaczenie weszto do jezyka potocznego czy tez Ze jest uzywane
w utrwalonych i uczciwych praktykach handlowych i ze jako takie nie jest po-
strzegane przez relewantny krag odbiorcéw jako oznaczenie komercyjnego
pochodzenia towaréw lub ustug.

5.2.3. Zasada przedmiotowego odniesienia

Przepis art. 129" ust. 1 pkt 4 pwp powinien by¢ interpretowany jako zapobie-
gajacy udzieleniu ochrony na oznaczenia, ktére weszty do jezyka potocznego
lub sg uzywane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych do ozna-
czania towardéw lub ustug, dla ktérych odrézniania zgtoszono znak towarowy.

Ocena, czy oznaczenie stato sie zwyczajowe, moze by¢ dokonana tylko,
po pierwsze, w odniesieniu do towardw i ustug, dla jakich nastagpito zgtoszenie,
po drugie, z uwzglednieniem percepcji oznaczenia wsrdéd odbiorcéw. Zasada
przedmiotowego odniesienia nie wynika wprost z tresci analizowanego przepi-
su. Uzasadniaja ja jednak poglady czesci doktryny oraz orzecznictwo [zob. wy-
rok SUE zdnia 7 czerwca 2011 r., T-507/08 16PF; wyrok SPlzdnia 16 marca 2006r.,
T-322/03 WEISSE SEITEN i cytowane orzecznictwo].

W tym miejscu nalezy réwniez wskaza¢ wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci
Wspdlnot Europejskich z 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie C-517/99, dotyczacy
znaku towarowego BRAWO. W tej sprawie Trybunat wypowiedziat sie w kwe-
stii interpretacji art. 3 ust. 1 lit. d pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104/EWG
z 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkow-
skich odnoszacych sie do znakéw towarowych. Tres¢ tej regulacji jest analo-
giczna do brzmienia polskiego przepisu art. 129" ust. 1 pkt 4 pwp. W przywota-
nym wyroku wskazano, ze tre$¢ przepisu nalezy interpretowac w taki sposob,
ze stanowi on przeszkode rejestracji znaku towarowego jedynie w przypadku,
gdy znaki lub oznaczenia, z ktérych wylacznie skfada sie ten znak towarowy,
weszty do jezyka potocznego lub do prowadzonych w dobrej wierze praktyk
handlowych jako oznaczenia towaréw lub ustug, dla ktérych znak ten zo-
stat zgtoszony do rejestracji. Trybunat wskazat, ze z faktu, iz tre$¢ przepisu
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nie odwotuje sie do towaréw i ustug, nie mozna wysnu¢ wniosku, ze przy oce-
nie zdolnosci rejestracyjnej znaku towarowego nie nalezy uwzglednia¢ relacji
znakdéw lub oznaczen, z jakich sktada sie znak towarowy, w stosunku do towa-
réow lub ustug, do ktérych odnosi sie ten znak towarowy. Celem analizowane-
go przepisu jest bowiem uniemozliwienie rejestracji znakéw, ktére nie maja
zdolnosci odrézniania towaréw lub ustug jednego przedsiebiorstwa od towa-
réw lub ustug innych przedsiebiorstw. Nie mozna zas w sposéb abstrakcyjny
dokonac¢ oceny zdolnosci odrézniajgcej okreslonych znakéw lub oznaczen bez
uwzglednienia towaréw lub ustug, dla ktérych odrézniania zostaty zgtoszone.

W cytowanym powyzej wyroku Trybunat wskazat takze, ze z uwagi na prak-
tyczna skutecznosc przepisu, nie mozna ograniczac zakresu jego obowigzywa-
nia do tych znakéw towarowych, ktére opisujg wtasciwosci lub cechy towaréw
lub ustug, do ktérych sie one odnosza. Biorac pod uwage oznaczenia skfada-
jace sie z elementéw stuzacych jako zacheta do nabycia danych towaréw lub
ustug, Trybunat wskazat, ze znaki skfadajace sie z oznaczen uzywanych jako
slogany reklamowe, wyznaczniki jakosci lub zacheta do nabycia towaru lub
ustugi nie sa wytaczone z rejestracji wytacznie z powodu takiego ich uzycia.
Nalezy rozstrzygna¢ w kazdym indywidualnym przypadku, czy takie znaki we-
szty do jezyka potocznego lub do prowadzonych w dobrej wierze praktyk han-
dlowych jako oznaczenia towaréw lub ustug, do ktérych odnosi sie ten znak
towarowy. Dla zastosowania analizowanego przepisu, w mysl powotywanego
wyroku, bez znaczenia jest, czy przedmiotowe znaki opisuja wtasciwosci lub
cechy tych towardéw lub ustug.

5.2.4. Zasada oceny z punktu widzenia relewantnego kregu odbiorcéw

Podczas oceniania, czy dane oznaczenie posiada zdolnos$¢ rejestracyjna
w aspekcie art. 129" ust. 1 pkt 4 pwp, nalezy uwzglednia¢, jak oznaczenie to jest
odbierane przez relewantny krag odbiorcéw. Oceny, czy mamy do czynienia
z oznaczeniem, ktére powinno pozosta¢ ogdlnodostepne, nalezy dokony-
wac z punktu widzenia przecietnego nabywcy, co do ktérego przyjmuje sie,
ze jest stosunkowo dobrze poinformowany, stosunkowo uwazny i ostrozny,
z uwzglednieniem oczekiwania, jakie mogtby mie¢ wobec oznaczen w odnie-
sieniu do okreslonego typu towaréw lub ustug [zob. wyrok SUE z dnia 7 czerwca
2011 r., T-507/08 16PF; wyrok SPI z dnia 16 marca 2006, T-322/03 WEISSE SEITEN].
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Zasada ta wydaje sie akceptowana takze na gruncie polskiego orzecznictwa,
gdzie réwniez podkresla sie, ze niewystarczajace jest udowodnienie, ze dane
oznaczenie weszto do jezyka potocznego badz jest uzywane w uczciwych
i utrwalonych praktykach handlowych. Dla oceny, czy dane oznaczenie posia-
da dostateczne znamiona odrézniajace, istotna jest ocena nabywcéw okreslo-
nych towardéw i ustug [wyrok NSA z dnia 31 sierpnia 2010 r., Il GSK 626/09].

5.3. Przykiady znakéw towarowych, ktére nie uzyskaty ochrony
badz ja utracity

Znak towarowy stowny FRAPPE - w wyroku WSA w Warszawie z dnia 12 listo-
pada 2008 r., VI SA/Wa 1486/08, Sad oddalit skarge na decyzje Urzedu Paten-
towego w przedmiocie uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy
FRAPPE. Wskazano, ze oznaczenie FRAPPE jest oznaczeniem okreslajacym ro-
dzaj napoju sporzadzanego przede wszystkim na bazie kawy i odpowiednio
schtodzonego. W sprawie udowodniono, ze stowo ,frappe” byto i jest uzywane
w Polsce do oznaczania napojéw schtodzonych sporzadzanych na bazie kawy.

Znak towarowy stowny KOSTRZYNSKIE POMPEJE - Urzad decyzja z dnia 11 paz-
dziernika 2013 r. odméwit udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towa-
rowy, jako podstawe wskazujac miedzy innymi art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp (obec-
nie art. 129" ust. 1 pkt 4 pwp). Przedmiotowy znak towarowy zostat zgtoszony
do oznaczania ustug z klas: 36, 39, 41. Oznaczenie ,Kostrzyrskie Pompeje”, zgod-
nie ze zgromadzonym materiatem dowodowym, byto uzywane na przestrzeni
kilku lat przed datg zgtoszenia rozpatrywanego znaku towarowego jako nazwa
ruin starego miasta, znajdujacych sie w miescie Kostrzyn nad Odra. Oznaczenie
weszto do jezyka potocznego, jak réwniez uzywane byto w utrwalonych i uczci-
wych praktykach handlowych. Urzad uznat wskazane oznaczenie za pozbawione
znamion odrézniajacych w odniesieniu do ustug, dla ktérych nastapito zgtoszenie.

Znak towarowy stowny WROCEK - Urzad decyzjg z dnia 3 marca 2014 r. odmé-
wit udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy, jako podstawe
wskazujac miedzy innymi art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp (obecnie art. 129" ust. 1 pkt 4
pwp). Przedmiotowy znak towarowy zostat zgtoszony do oznaczania towaréw
i ustug z klas: 16, 35, 41. Urzad wskazat, ze stowo ,Wrocek” weszto do jezyka
potocznego i uzywane jest jako potoczny skrét nazwy miasta Wroctaw.
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Znak towarowy stowny WAWA - Urzad decyzja z dnia 3 marca 2014 r. odmoé-
wit udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy, jako podstawe
wskazujac miedzy innymi art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp (obecnie art. 129" ust. 1 pkt 4
tpwp). Przedmiotowy znak towarowy zostat zgtoszony do oznaczania towa-
réw i ustug z klas: 16, 35, 41. Urzad wskazat, ze stowo ,Wawa” weszto do jezyka
potocznego i uzywane jest jako potoczny skrot nazwy miasta Warszawa.

Znak towarowy stowny PLYNNE TAPETY - Urzad decyzjg z dnia 31 maja 2006 .
odmoéwit udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy, jako
podstawe wskazujac miedzy innymi art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp (obecnie art. 129’
ust. 1 pkt 4 pwp). Przedmiotowy znak towarowy zostat zgtoszony do oznacza-
nia towardéw: tapety, obicia $cienne z materiatéw tekstylnych. Urzad, bazujac
na zgromadzonym materiale dowodowym, ocenit, ze oznaczenie PLYNNE TA-
PETY uzywane jest przez wielu przedsiebiorcdéw z branzy budowlanej, w zwigz-
ku z czym mozna stwierdzi¢, ze weszto do utrwalonych praktyk handlowych.
W decyzji wskazano, ze ,ptynne tapety” to typ produktéw, stanowigcych mie-
szanke bawelny, kleju roslinnego i dodatkéw, przeznaczonych do pokrywania
cian i innych powierzchni.

Znak towarowy stowny HERBATKA PO GORALSKU - Urzad decyzjg z dnia
29 listopada 2006 r. odmowit udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak
towarowy, jako podstawe wskazujac miedzy innymi art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp
(obecnie art. 129" ust. 1 pkt 4 pwp). Przedmiotowy znak towarowy zostat zgto-
szony do oznaczania herbaty. Urzad stwierdzit, ze wyrazenie ,herbatka po gé-
ralsku” weszto do jezyka potocznego i przez potencjalnych nabywcéw jest ro-
zumiane jako okreslenie herbaty z dodatkiem alkoholu.

Znak towarowy stowny roweromat — Urzad decyzja z dnia 18 sierpnia 2017 r.
odmoéwit udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy, jako pod-
stawe wskazujgc miedzy innymi art. 129" ust. 1 pkt 4 pwp. Przedmiotowy znak
towarowy zostat zgtoszony do oznaczania towaréw i ustug z klas: 6, 9, 39, przy
czym towary te i ustugi wigzaty sie z rowerami. Urzad stwierdzit, ze wyrazenie
LSroweromat” weszto do jezyka potocznego i byto uzywane przed datg zgtosze-
nia znaku do ochrony w utrwalonych praktykach handlowych jako wskazanie
odnoszace sie do stacji rowerowych.
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Rozdziat IV

WTORNA ZDOLNOSC ODROZNIAJACA

1. POJECIE WTORNEJ ZDOLNOS$CI ODROZNIAJACEJ

Zgodnie z art. 129* ust. 1 pkt 2-4 pwp Urzad nie udzieli prawa ochronnego
na oznaczenia:

® nienadajace sie do odrdéznienia w obrocie towaréw, dla ktérych zostaty
zgtoszone (art. 129" ust. 1 pkt 2 pwp) — tzw. oznaczenia niedystynktywne;

e sktadajace sie wytacznie z elementédw mogacych stuzy¢ do wskazania
w szczegdlnosci rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakosci, ilosci, war-
tosci, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, sktadu, funkgji lub przydat-
nosci — tzw. oznaczenia opisowe (art. 129" ust. 1 pkt 3 pwp);

e skfadajace sie wylacznie z elementéw, ktére weszty do jezyka potoczne-
go lub sg zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych praktykach
handlowych (art. 129" ust. 1 pkt 4 pwp).

Art. 130 pwp stanowi jednak, ze nie mozna odmowic udzielenia prawa ochron-
nego na podstawie ww. przepisu, jezeli przed datg zgtoszenia znaku towaro-
wego w Urzedzie Patentowym znak ten nabrat, w nastepstwie jego uzywania,
charakteru odrézniajacego w zwyktych warunkach obrotu.

1.1. Definicja

Powszechnie przyjmuje sie, ze wtérna zdolnos¢ odrézniajaca to charakter
odrézniajacy oznaczenia, nabyty dzieki uzywaniu tego oznaczenia w prze-
cietnych warunkach obrotu. Innymi stowy, wtérna zdolnos¢ odrézniajaca
to zdolnos¢ rejestracyjna oznaczenia, na ktére nie mozna bytoby udzieli¢
prawa ochronnego z powodu braku pierwotnej zdolnosci odrézniajacej, gdy-
by nie fakt wczesniejszego uzywania go w obrocie [por. K. Szczepanowska-
-Koztowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo wtasnosci przemystowej,
pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 675].
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Wtérna zdolnos¢ odrdzniajaca jest wynikiem rzeczywistego i konsekwentne-
go uzywania przez przedsiebiorce oznaczenia w celu wskazania w ten sposéb
pochodzenia oznaczonych nim towaréw. Uzyskanie charakteru odrézniajace-
go w wyniku uzywania oznacza zatem, ze znak, ktéry pozbawiony byt samo-
istnego charakteru odrézniajagcego w odniesieniu do danych towardéw i ustug,
zaczyna by¢ odbierany przez wtasciwy krag odbiorcéw za identyfikujacy te to-
wary i ustugi jako pochodzace z okreslonego przedsiebiorstwa.

Nabycie wtérnej zdolnosci odrézniajacej nastepuje w momencie, gdy pewna
znaczaca grupa kupujacych przyporzadkowuje dane oznaczenie okreslonym
towarom, czyli uznaje je za znak wyrodzniajacy te towary na rynku [zob. wyrok
NSA z dnia 14 lipca 2010 r., Il GSK 703/09]. W konsekwencji oznacza to, ze w wy-
niku uzywania znaku w swiadomosci tych odbiorcéw wytworzyt sie zwigzek
pomiedzy oznaczeniem a okreslonymi towarami lub ustugami pochodzacymi
z tego przedsiebiorstwa, pomimo ze poczatkowo oznaczeniu brakowato cha-
rakteru odrézniajgcego.

Znak nie moze zatem naby¢ wtdrnej zdolnosci odrdzniajacej, jezeli nie jest
identyfikowany z towarami pochodzacymi z okreslonego przedsiebiorstwa
[zob. wyrok NSA z dnia 8 listopada 2002 r., Il SA 76/02].

1.2. Uzywanie oznaczenia w celu nabycia wtérnej zdolnosci
odrdézniajacej

Podstawowg przestanka nabycia wtérnej zdolnosci odrézniajacej przez ozna-
czenie jest jego uzywanie. Nie kazde jednak intensywne uzywanie oznaczenia
bedzie prowadzito do powstania wtérnej zdolnosci odrézniajacej.

Ocenie Urzedu bedzie podlegat przede wszystkim fakt, czy oznaczenie byto
uzywane w roli znaku towarowego, a zatem czy byto stosowane w celu po-
informowania o pochodzeniu tak oznaczonego towaru od danego przedsie-
biorcy. Uzywanie oznaczenia w celu nabycia wtérnej zdolnosci odrézniajacej
ma bowiem umozliwia¢ utrwalenie wiezi pomiedzy tym oznaczeniem a towa-
rem. Nabycie wtérnej zdolnosci odrdzniajacej przez oznaczenie skutkuje tym,
Ze bedzie ono identyfikowane przez przecietnego odbiorce jako wskazdéwka
pochodzenia. Na jego podstawie przecietny odbiorca bedzie w stanie nie tylko
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odréznic¢ tak oznaczony towar od towaréw oferowanych przez innych przed-
siebiorcoéw, ale co najwazniejsze bedzie w stanie wskaza¢ tego jednego, kon-
kretnego przedsiebiorce, ktéremu te towary przypisze [por. K. Szczepanowska-
-Koztowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo wtasnosci przemystowej,
pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 6771.

Podsumowujac, uzywanie znaku w celu nabycia wtérnej zdolnosci odréznia-
jacej musi odbywac sie w sposéb, ktéry umozliwi powstanie wiezi pomiedzy
znakiem a towarem, a nastepnie doprowadzi do jej utrwalenia. Wydaje sie wiec
oczywiste, ze towar oznakowany danym znakiem powinien by¢ wprowadzony
na rynek i dostepny dla kupujacych.

1.3. Uzywanie oznaczenia jako czesci znaku ztozonego

Kwestia mozliwosci nabycia wtérnej zdolnosci odrézniajacej przez samoistne
oznaczenie nie budzi watpliwosci. Sprawa jednak komplikuje sie w odniesieniu
do znakdw ztozonych.

Co do zasady, wtérna zdolno$¢ odrdzniajaca moze nabyc takze oznaczenie,
ktére stanowi cze$¢ znaku ztozonego. Niemniej jednak, warunkiem naby-
cia wtérnej zdolnosci przez element stanowigcy czes¢ innego znaku jest,
aby to wilasnie ten element, rozpatrywany samodzielnie, spetniat wszystkie
kryteria nabycia takiej zdolnosci [por. K. Szczepanowska-Koztowska [w:] System
prawa prywatnego, t. 14b, Prawo wtasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza,
Warszawa 2017, str. 681].

W przypadku znakéw ztozonych nalezy przede wszystkim wskazac¢ na przyje-
ty w orzecznictwie poglad, ze mozliwos¢ nabycia wtdrnej zdolnosci odréznia-
jacej poprzez uzywanie oznaczenia jako czesci znaku ztozonego ma miejsce
tylko i wytacznie w sytuacji, gdy w nastepstwie uzywania zainteresowany krag
odbiorcéw faktycznie rozpoznaje towar lub ustuge oznaczone wylgcznie zna-
kiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono, jako pochodzace od okre-
slonego przedsiebiorstwa [zob. wyroki TSUE z dnia 7 lipca 2005 r., C-353/03
Have a break; zdnia 16 wrzes$nia 2015 r., C-215/14 Société des Produits Nestlé oraz
zdnia 24 lutego 2016 r., T-411/14 ksztatt butelki (3D)].
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Dla wykazania charakteru odrdézniajacego oznaczenia uzyskanego w nastep-
stwie uzywania nie jest zatem wystarczajagce udokumentowanie uzywania
ztozonego znaku towarowego, ktérego jednym z elementédw jest to oznacze-
nie [zob. wyrok NSA z dnia 24 lipca 2013 r., Il GSK 38/12]. Dodatkowo nalezy
wykaza¢, ze w przypadku odrebnego uzywania danego elementu, wiasciwy
krag odbiorcéw bedzie postrzegat go jako identyfikujacy towar pochodzacy
z okreslonego przedsiebiorstwa i tym samym bedzie go odrézniat od towaréw
innych przedsiebiorstw.

Wymagania te wynikajg przede wszystkim z faktu, ze znak towarowy stanowi
niepodzielng catos¢, a uzywanie oznaczenia jako jednego z elementéw np. zna-
ku stowno-graficznego nie oznacza, ze w swiadomosci konsumenta powstaje
wiez pomiedzy tym elementem a konkretnym przedsiebiorca. W orzeczni-
ctwie nie jest odosobniony poglad, ze w przypadku oznaczenia stownego sta-
nowigcego element zarejestrowanego znaku stowno-graficznego musiatoby
dojs¢ do wyjatkowych zjawisk, w wyniku ktérych samo oznaczenie stowne by-
toby zrédtem takich wiezi.

1.4. Nabycie wtérnej zdolnosci a interes publiczny

W polskiej doktrynie wielokrotnie podkreslano, ze jednym z czynnikéw, kto-
ry moze wptywac na ocene nabycia wtérnej zdolnosci odrézniajacej jest oko-
licznos¢, czy dane oznaczenie jest uzywane na rynku przez jednego czy tez
wielu przedsiebiorcédw [zob. K. Szczepanowska-Koztowska [w:] System prawa
prywatnego, t. 14b, Prawo wtasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza, Warsza-
wa 2017, str. 681].

Na tle dotychczasowego orzecznictwa sgdowoadministracyjnego [zob. wyrok
NSA z dnia 8 lipca 2002 r., Il SA 76/02; wyrok NSA z dnia 14 pazdziernika 2011 r.
Il GSK 1096/10] za wiodacy mozna przyja¢ poglad, ze fakt postugiwania sie
w obrocie gospodarczym oznaczeniem réwnoczesnie przez rézne podmioty
dyskwalifikuje je w zakresie mozliwosci nabycia wtérnej zdolnosci odrézniaja-
cej [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 grudnia 2009 ., VI SA/Wa 1895/09].

Znak nie moze naby¢ wtérnej zdolnosci odrézniania, jezeli nie jest identyfi-
kowany jedynie z towarami pochodzacymi z okreslonego przedsiebiorstwa,
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a taka identyfikacja nie jest z requty mozliwa, jezeli znak uzywany jest takze
przez innych producentéw. Samo wieloletnie uzywanie okreslonego znaku
przez przedsiebiorce, w chwili gdy uzywaja go takze inni przedsiebiorcy, nie wy-
starczy, by znak nabyt wtérng zdolnos¢ odrézniania [zob. wyrok NSA z dnia
8 listopada 2002 r., Il SA 76/02].

Podsumowujac, pomimo niejednolitosci orzecznictwa, mozna zaryzykowac
teze, ze nabycie wtérnej zdolnosci odrézniajacej poprzez wieloletnie uzywanie
oznaczenia przez jednego przedsiebiorce moze by¢ znacznie utrudnione, a na-
wet w pewnych wypadkach zupetnie niemozliwe, w sytuacji gdy postuguja
sie nim na rynku inne podmioty. Intensywno$¢ postugiwania sie oznaczeniem
przez r6zne podmioty wptywa bowiem w sposéb oczywisty na odbiér ozna-
czenia przez uzytkownikow. Dlatego tez, bezsprzecznie, fakt, ze kilku przed-
siebiorcéw uzywa danego oznaczenia na rynku, wptywa na stopien rozpozna-
walnosci znaku.

2. MOMENT NABYCIA WTORNEJ ZDOLNOSCI
ODROZNIAJACEJ

Uzyskanie charakteru odrézniajagcego w nastepstwie uzywania musi miec
miejsce przed data zgtoszenia znaku towarowego w Urzedzie.

Oznacza to, ze podczas badania, czy znak towarowy uzyskat charakter odréz-
niajacy w nastepstwie uzywania, nalezy ocenic, czy miato to miejsce przed data
ztozenia wniosku o udzielenie prawa ochronnego na ten znak. Przyjecie takiej
granicy czasowej jest uzasadnione przede wszystkim tym, ze kazdy znak towa-
rowy zgtoszony w Urzedzie jest objety ochrong poczawszy od daty zgtoszenia.

Poglad ten zostat potwierdzony w orzecznictwie europejskim [zob. wyrok TSUE
z dnia 19 czerwca 2014 r., w sprawie C-217/13 Oberbank i in.], a takze akcepto-
wany jest przez polska doktryne [por. K. Szczepanowska-Koztowska [w:] System
prawa prywatnego, t. 14b, Prawo wtasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza,
Warszawa 2017, str. 679-680].

W konsekwencji fakt uzyskania charakteru odrézniajagcego w nastepstwie uzy-
wania znaku, ktéry nastapi juz po dacie ztozenia wniosku o udzielenie prawa
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ochronnego, nawet gdy miato to miejsce jeszcze przed data jego rejestracji,
nie bedzie moégt by¢ uwzgledniony w postepowaniu zgtoszeniowym [zob. wy-
rok TSUE z dnia 19 czerwca 2014 r., C-217/13].

Niemniej przyjmuje sig, ze ,srodki dowodowe na okolicznos¢ uzywania spor-
nego znaku, ktére zostaty przedtozone po dacie zgtoszenia, moga zostac
uwzglednione (...) w przypadku, gdy pozwalaja one na wyciaggniecie wnio-
skéow w zakresie uzywania znaku towarowego w postaci, w ktérej wystepuje
onw dacie zgtoszenia” [zob. wyrok WSA z dnia 31 pazdziernika 2006 r., VI SA/Wa
1420/06; wyrok SPI z dnia 28 pazdziernika 2009 r., T-137/08 Green/Yellow].

3. KRYTERIA OCENY ISTNIENIA WTORNEJ ZDOLNOSCI
ODROZNIAJACEJ

3.1. Uwagiogdlne

Ocena, czy oznaczenie posiada wtdrng zdolnos¢ odrdzniajaca, powinna by¢ do-
konywana przy zbadaniu wszelkich okolicznosci faktycznych. Urzad powinien
dokonac catosciowej oceny dowoddéw na okolicznos¢, ze znak zaczat identy-
fikowac okreslony produkt jako pochodzacy z konkretnego przedsiebiorstwa
i tym samym odréznia go od towarédw pochodzacych z innych przedsiebiorstw
[zob. wyrok ETS z dnia 4 maja 1999 ., C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee].

3.2. Czynniki brane pod uwage przy ustalaniu zdolnosci
odrdézniajacej
Przy ustalaniu zdolnosci odrézniajacej znaku towarowego zgtoszonego w celu
uzyskania ochrony moga by¢ brane pod uwage okolicznosci takie jak:
® czas uzywania znaku,
® udziat znaku w rynku,
® sposob iintensywnos¢ uzywania znaku,

® zasieg geograficzny znaku,
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dtugotrwatos¢ uzywania znaku,
kwota zainwestowana przez przedsiebiorstwo w promocje znaku,

os$wiadczenia stosownych izb handlowych i przemystowych oraz in-
nych stowarzyszen handlowych i zawodowych.

Dowodami potwierdzajacymi nabycie wtérnej zdolnosci odrézniajagcej moga
by¢ zatem wszystkie dane wskazujace, ze okreslona grupa odbiorcow przy-
pisuje w sposdb oczywisty oznaczenie i sygnowany nim towar konkretnemu
przedsiebiorcy.

Nabycie wtérnej zdolnosci nastepuje, jezeli na podstawie wskazanych powy-
zej okolicznosci, whasciwy organ (Urzad Patentowy RP) ustali, ze dana grupa
0s6b, lub przynajmniej znaczna jej czes¢, identyfikuje towary jako pochodzace
z konkretnego przedsiebiorstwa ze wzgledu na ten wtasnie znak [zob. wyrok
ETS z dnia 22 czerwca 2006 r., CG-25/05 P August Storck A; W. Wtodarczyk, Zdol-
nos¢ odrdézniajqca znaku towarowego, Lublin 2001].

Nalezy jednak podkresli¢, ze podstawg oceny istnienia wtérnej zdolnosci odréz-
niajacej nie moga byc¢ dane o charakterze abstrakcyjnym, czyli takie, ktére odno-
sz3 sie jedynie do przewidywalnego kregu odbiorcéw. Z przedstawionych przez
strone dowoddéw musi jasno wynikac, Ze to znaczna cze$¢ wiasciwego kregu od-
biorcéw zgtaszanych towardw i ustug postrzega znak towarowy jako odnoszacy
sie do wiasciwych towaréw lub ustug konkretnego przedsiebiorstwa.

Przyktadowo, gdy jednym z czynnikédw branych pod uwage przy ocenie,
czy oznaczenie nabyto wtérna zdolnos¢ odrézniajaca, jest udziat danego zna-
ku w rynku, dowodem takim moze by¢ miedzy innymi informacja potwierdza-
jaca, ile procent oséb z danej kategorii identyfikuje towary jako pochodzace
z konkretnego przedsiebiorstwa ze wzgledu na natozony na nie zgtoszony
znak towarowy.

Warto jednak zauwazy¢, ze w orzecznictwie nie doprecyzowuje sie Scisle okre-
$lonego odsetka rozpoznawalnosci znaku wsréd whasciwego kregu odbiorcéw.
W konsekwencji zatem to do Urzedu nalezy ocena, jaki stopient upowszechnie-
nia danego oznaczenia w obrocie i jego rozpoznawalnosci wsréd wiasciwego
kregu odbiorcéw jest niezbedny, by uzna¢, ze znak ten uzyskat charakter od-
rézniajacy w wyniku jego uzywania.
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3.3. Zasieg terytorialny

Wtérna zdolnos¢ odrézniajaca danego oznaczenia powinna obejmowac cate
terytorium Polski, gdyz taki zakres terytorialny ma prawo ochronne udzielone
przez Urzad na znak towarowy.

Oznacza to, ze nie jest wystarczajagce udowodnienie nabycia wtérnej zdolnosci
jedynie na rynku lokalnym czy regionalnym [W. Wiodarczyk, Zdolnos¢ odréz-
niajqca znaku towarowego, Lublin 2001, str. 236].

Nieskuteczne jest tez powofanie sie na nabycie wtérnej zdolnosci odrézniaja-
cej na terytorium innego panstwa. Okoliczno$¢ nabycia wtérnej zdolnosci od-
rézniajacej w jednym panstwie nie skutkuje bowiem automatycznie uznaniem
tej zdolnosci w innych krajach. Konieczne jest zatem ustalenie, czy dane ozna-
czenie uzyskato zdolnos¢ odrézniajgca w Polsce [zob. decyzja KO UP z dnia
7 lutego 2001 r., Nr Odw.1333/99].

3.4. Rodzaje dowodoéw

Przedstawionymi przez zgtaszajacego dowodami nabycia przez znak towaro-
wy charakteru odrézniajagcego w wyniku uzywania moga by¢ w szczegélnosci
dane zawarte w:

e katalogach,

e cennikach,

e fakturach,

e sprawozdaniach rocznych,

e danych o obrotach,

® raportach dotyczacych naktadéw na reklame,

e reklamach (wycinki prasowe, bilbordy, reklamy telewizyjne),

e danych dotyczacych intensywnosci i zasiegu uzywania oznaczenia,

® badaniach opinii publicznej lub rynku.
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Nalezy jednak podkredli¢, ze przedstawione materiaty dowodowe powinny po-
zwoli¢ na okredlenie ich daty. Jest to niezwykle istotne ze wzgledu na koniecz-
nos¢ ustalenia, w ktéorym momencie oznaczenie nabyto zdolnos¢ odrézniajaca.
Dowody, co do ktérych nie mozna okresli¢ dat potwierdzajacych uzywanie ozna-
czenia przed data zgtoszenia znaku towarowego do Urzedu, nie bedg wystarcza-
jace, by wykaza¢, ze charakter odrdzniajacy zostat uzyskany przed ta data.

3.4.1. Badania opinii publicznej

Jednym z dowoddéw wskazujacych na stopien rozpoznawalnosci znaku towa-
rowego wsrdd wihasciwego kregu odbiorcéw na danym rynku sa niewatpliwie
badania opinii publicznej. Postuluje sig, by zostaty one przeprowadzone przez
niezalezne osrodki badawcze.

Nalezy réwniez pamietac, ze prawidtowo przeprowadzone badania opinii pub-
licznej powinny zawiera¢ wtasciwie sformutowane pytania. Pytania te powinny
by¢ przede wszystkim neutralne. Oznacza to, ze przy formutowaniu ankiety
nalezy unika¢ pytan, ktére moga sugerowa¢ odpowiedz lub tez naprowadzac
na odpowiedzi oczekiwane przez zgtaszajacego. Zbytnia ingerencja w odpo-
wiedzi moze bowiem przesadzi¢ o mocy dowodowej takich sondazy.

Konieczne jest rdwniez prawidtowe okreslenie grupy ankietowanych, tak aby
byta ona reprezentatywna dla catego wtasciwego kregu odbiorcow.

Przyktad

Przedmiot zgtoszenia stanowi stowny znak X pozbawiony pierwotnej zdolno-
$ci odrdzniajacej, ktéry przeznaczony jest do oznaczania towaréw z klasy 16,
tj. czasopism. Podczas przeprowadzania badan opinii publicznej zastosowano
techniki utatwiajgce respondentom udzielanie odpowiedzi. Ankietowanym,
w celu unikniecia pomytek, prezentowano karty z oktadkami czasopism. Do-
datkowo zadne z zadanych respondentom pytan nie wigzato sie z rozpozna-
walnoscig konkretnego oznaczenia stownego, a odnosito sie jedynie do tresci
zawartych w danym wydawnictwie.

Badanie takie nie moze zatem stanowic wystarczajagcego dowodu na nabycie
wtdrnej zdolnosci odrézniajacej przez oznaczenie stowne.
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3.4.2. Reklama, dane o obrotach

Dowodami, ktére moga wskazywac na nabycie wtérnej zdolnosci odrézniaja-
cej, s takze dane dotyczace obrotéw oraz wydatkéw poniesionych na rekla-
me rozumianych jako ,naktady na reklame w celu promocji znaku” [zob. wyrok
ETS z dnia 22 czerwca 2006 r., C-25/05 P Sweet wraper, réwniez wyrok z dnia
14 grudnia 2017 r., T-304/16 Hansen (BET 365)].

Nalezy jednak pamieta¢, ze przedstawione przez zgtaszajacego dane mu-
sz odnosi¢ sie zarbwno do danego oznaczenia, jak i do towaréw lub ustug,
co do ktdrych wnosi sie 0 ochrone. Jest to wazne o tyle, ze towary i ustugi wpro-
wadzane do obrotu s3 czesto oznaczone kilkoma réznymi znakami towarowy-
mi. W takiej sytuacji, na podstawie materiatdw gromadzacych zbiorcze dane
o obrotach przedsiebiorstwa, moze by¢ trudno ustali¢, w jaki sposoéb whasciwy
krag odbiorcéw postrzega tylko i wytacznie zgtaszany znak.

Podobnie podczas dokumentowania wysokosci obrotu i wydatkéw na reklame
nalezy zwréci¢ uwage, czy dane przedstawiane przez zgtaszajacego nie obej-
muja informacji o sprzedazy lub promocji innych znakéw towarowych lub
znaczaco odmiennych wersji danego znaku towarowego, np. znakéw graficz-
nych, w przypadku gdy zgtoszenie stanowi znak stowny. Przykltadowo, wzrost
sprzedazy wszystkich oferowanych przez zgtaszajacego towardéw w poszcze-
golnych latach nie $wiadczy o tym, jaki udziat w rynku w adekwatnym okresie,
tj. do daty zgtoszenia, miat asortyment opatrzony oznaczeniem stanowigcym
przedmiot zgtoszenia.

227




RozdziatV

Zgodnie z art. 129" ust. 1 pkt 6 pwp Urzad odmawia udzielenia prawa ochron-
nego na oznaczenie, ktére zostato zgtoszone w ztej wierze. Wskazana przestan-
ka odmowy jest badana ex officio w postepowaniu zgtoszeniowym i dlatego
nie moze by¢ wskazana jako podstawa prawna dla wnoszonego sprzeciwu.
Jednakze informacja o dokonaniu zgtoszenia w ztej wierze moze by¢ przekaza-
na w uwagach oséb trzecich (zob. art. 146' ust. 4 pwp). W przypadku dokona-
nia zgtoszenia znaku towarowego w ztej wierze Urzagd moze odméwic¢ udzie-
lenia prawa ochronnego na znak towarowy zaréwno przed publikacja znaku
towarowego - ogtoszeniem o zgtoszeniu w ,Biuletynie Urzedu Patentowego”
(art. 145 ust. 1 pwp), jak i po jego publikacji (art. 146 ust. 5 pwp).

1. DEFINICJA ZLEJ WIARY

Ustawa Prawo wilasnosci przemystowej nie definiuje pojecia ,ztej wiary”. Ta-
kiej definicji nie zawiera takze Dyrektywa PE i Rady(UE) nr 2015/2436 maja-
ca na celu zblizenie ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszacych sie
do znakéw towarowych. Zatem wskazana w powyzszych aktach prawnych
przestanka negatywna zitej wiary jest klauzula generalng, ktéra umozliwia or-
ganom orzekajacym sankcjonowanie nagannego zachowania zgtaszajacego
w chwili zgtoszenia, przy czym w jej interpretacji podstawowa role odgrywa
dorobek judykatury i doktryny prawa.

W najnowszym orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci UE podkresla sie
jednak, ze pojecie ,ztej wiary” jest pojeciem autonomicznym prawa Unii Eu-
ropejskiej i istnieje koniecznos¢ spdjnego stosowania unijnego i krajowych
systeméw znakdéw towarowych w tym wzgledzie [zob. wyroki TSUE z dnia
27 czerwca 2013 r,, C-320/12 Malaysia Dairy Industries i z dnia 29 stycznia
2020 r., G-371/18 Sky plc). Tym samym dla celéw jego wyktadni nalezy wzigé
pod uwage szczegdlny kontekst prawa znakéw towarowych, jakim jest obrét
handlowy (C-371/18).
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2. KONCEPCJE KRAJOWE

W prawie polskim koncepcja dobrejwiary zwigzana jest zart. 7 kc, ktéry stanowi,
Ze jezeli ustawa uzaleznia skutki prawne od dobrej lub ztej wiary, domniemywa
sie istnienie dobrej wiary. Domniemanie dobrej wiary w odniesieniu do zgtosze-
nia znaku towarowego wyraza sie w przyjeciu zatozenia, iz zgtaszajacy ubiega
sie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, pod ktérym wprowadza
lub zamierza wprowadza¢ do obrotu pochodzace od niego towary, w celu od-
rézniania tych towaréw od towaréw pochodzacych od innych przedsiebiorstw.

Z kolei w doktrynie i praktyce orzeczniczej przyjmuje sig, ze ,w ztej wierze jest
ten, kto powotujac sie na okreslone prawo lub stosunek prawny, wie, ze prawo
to (stosunek prawny) nie istnieje albo wprawdzie tego nie wie, ale jego braku
wiedzy w tym przedmiocie nie moze uzna¢, w okolicznosciach konkretnego
przypadku, za usprawiedliwiony” [por. E. Nowiriska, M. du Vall, Pojecie ztej wiary
w prawie znakéw towarowych. Ksiega pamiqtkowa z okazji 85-lecia ochrony wtas-
nosci przemystowej w Polsce, Warszawa 2003, str. 139 i nast.].

Sady polskie przy interpretacji przestanki ztej wiary kieruja sie zasada, ze: ,zta
wiare nalezy bada¢ w szerokim, dopuszczalnym i uzasadnionym okolicznoscia-
mi danej sprawy zakresie” [zob. wyrok WSA w Warszawie zdnia 21 lutego 2008r.,
VI SA/Wa 2216/071.

Przyktadowow wyroku WSAw Warszawiezdnia 19 lutego 2009r., sygn.VISA/Wa
1917/08, wskazano: ,dziata w ztej wierze ten kto wie, lub przy dotozeniu na-
lezytej starannosci powinien wiedzie¢, o rzeczywistym uzywaniu znaku przez
innego przedsiebiorce z sukcesem i — uprzedzajac jego wniosek o rejestracje
znaku - sam dokonuje zgtoszenia znaku”.

Sytuacja stwierdzenia zgtoszenia znaku towarowego w ztej wierze moze mie¢
w szczegdlnosci miejsce, gdy zgtaszajacego i podmiot, ktérego oznaczenie
zostato w znaku wykorzystane, faczyt szczegdlny stosunek zaufania z uwagi
na relacje biznesowe taczace obie strony (np. umowa dystrybugji, licencja, zle-
cenie itp.).

W orzeczeniu Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 17 wrzesnia 2015 r.
W sprawie Il GSK 1655/14 wskazano, ze ,dla stwierdzenia ztej wiary istotne
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znaczenie stanowi okoliczno$¢ nieuczciwego dziatania zgfaszajacego znak
towarowy, niespetniajgcego standardéw akceptowanej polityki handlowej
w danej dziedzinie, gdy zgtaszajacy kieruje sie nagannym motywem w celu
nieuczciwego konkurowania z konkurentem”.

3. ORZECZNICTWO TRYBUNALU SPRAWIEDLIWOSCI UE

Trybunat Sprawiedliwosci UE w orzeczeniu z dnia 11 czerwca 2009 r. dotycza-
cym sprawy prejudycjalnej C-529/07 Lindt wskazat, ze organ orzekajacy w spra-
wie ztej wiary zgtaszajacego znak towarowy powinien uwzglednia¢ wszelkie
istotne czynniki wtasciwe w danym przypadku i istniejace w chwili dokony-
wania zgtoszenia dotyczacego rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego,
a w szczegdlnosci okolicznos$¢, ze zgtaszajacy wiedziat lub powinien wiedzie¢,
iz osoba trzecia uzywa oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru
identycznego lub do ztudzenia podobnego do oznaczenia zgtoszonego do re-
jestracji (bierze sie tu pod uwage obszar geograficzny), a takze zamiar zgtasza-
jacego uniemozliwienia dalszego uzywania tego oznaczenia przez osobe trze-
Cig oraz stopien ochrony prawnej, ktéra objete sa oznaczenie osoby trzeciej
i oznaczenie zgtoszone do rejestraciji.

Trybunat w uzasadnieniu wskazat réwniez, ze domniemanie znajomosci przez
zgtaszajacego faktu, iz osoba trzecia uzywa oznaczenia identycznego lub po-
dobnego dla towaru identycznego lub do ztudzenia podobnego do oznacze-
nia zgtoszonego do rejestracji, moze wynika¢ w szczegélnosci z ogélnej zna-
jomosci w odnosnym sektorze gospodarczym faktu takiego uzywania, przy
czym o takiej znajomosci mozna wnioskowac zwilaszcza na podstawie czasu
trwania takiego uzywania. Im dtuzej trwa to uzywanie, tym jest bowiem bar-
dziej prawdopodobne, ze zgtaszajacy wiedziat o tym w momencie dokonywa-
nia zgtoszenia rejestracyjnego.

W celu dokonania oceny istnienia ztej wiary nalezy wzig¢ pod uwage zamiar
zgtaszajgcego w chwili dokonywania zgtoszenia rejestracyjnego. Zamiar
zgtaszajagcego w odnosnej chwili jest elementem subiektywnym, ktéry po-
winien by¢ stwierdzany poprzez odniesienie do obiektywnych okolicznosci
danej sprawy. Tak wiec zamiar uniemozliwienia osobie trzeciej wprowadzania
do obrotu towaru moze w pewnych okolicznosciach stanowi¢ o zlej wierze
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zgtaszajacego. Bedzie tak w przypadku, gdy z czasem okazuje sieg, ze zgtasza-
jacy zarejestrowat znak towarowy bez zamiaru uzywania go i wytacznie po to,
by uniemozliwi¢ osobie trzeciej wejscie na rynek.

Sam charakter zgtoszonego znaku towarowego moze mie¢ takze znaczenie
dla celéw oceny istnienia ztej wiary zgtaszajacego, np. gdy oznaczenie sktada
sie z ksztattu i wygladu catego towaru, istnienie ztej wiary moze by¢ stwier-
dzone, gdy wolnos¢ wyboru przez konkurentéw ksztattu i wygladu towaru
jest ograniczona przez wzgledy natury technicznej lub handlowej, tak ze wias-
ciciel znaku towarowego jest w stanie uniemozliwi¢ konkurentom nie tylko
uzywanie identycznego lub podobnego oznaczenia, ale takze sprzedaz podo-
bnych towaréw.

Ponadto w celu oceny istnienia ztej wiary zgtaszajacego mozna wzig¢ pod uwa-
ge stopien powszechnej znajomosci, ktdra cieszy sie oznaczenie w chwili doko-
nywania zgtoszenia majacego na celu jego rejestracje jako znaku towarowego.

W orzeczeniu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie C-320/12 Trybunat UE podkre-
Slit, ze okoliczno$¢, iz zgtaszajacy wie lub powinien wiedzie¢, ze osoba trzecia
uzywata oznaczenia identycznego lub podobnego do zgtoszonego znaku to-
warowego, nie wystarczy sama w sobie, by wykaza¢ istnienie ztej wiary zgta-
szajacego. Odwotuje sie do orzeczenia w sprawie C-529/07, wskazujac na ko-
niecznosc¢ zbadania zamiaru zgtaszajacego znak towarowy.

W orzeczeniu z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie T-321/10 SA.PAR. Srl Sad UE usci-
slit, ze w celu oceny ewentualnej ztej wiary nalezy zbadac zamiary zgtaszajace-
go znak towarowy, ktére mozna wywies¢ z obiektywnych okolicznosci i jego
konkretnych dziatan, roli lub stanowiska, wiedzy, jaka posiadat na temat uzy-
wania wczesniejszego oznaczenia, stosunkow, jakie utrzymywat z wnioskuja-
cym o uniewaznienie prawa do znaku wynikajacych zumow lub ktére pojawity
sie przed lub po zawarciu umow, istnienia wzajemnych obowigzkéw lub zo-
bowigzan, w tym obowiagzku lojalnosci i uczciwosci wyniktego z umocowania
do reprezentacji spoétki lub z funkgji kierowniczych, ktére byty sprawowane lub
nadal sg sprawowane w ramach przedsiebiorstwa wnioskujacego o uniewaz-
nienie oraz, bardziej ogdlnie, wszystkich obiektywnych sytuacji dotyczacych
konfliktu intereséw, w jakich dziatat zgtaszajacy znak towarowy.
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W orzeczeniu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie C-371/18 Trybunat UE wska-
zat, ze zgtoszenie znaku towarowego bez jakiegokolwiek zamiaru jego uzywa-
nia w odniesieniu do towaréw i ustug objetych rejestracjg stanowi dziatanie
w ztej wierze, jezeli zgtaszajacy ten znak towarowy miat zamiar albo naruszac
w sposOb niezgodny z uczciwymi obyczajami interesy oséb trzecich, albo uzy-
ska¢, nawet bez odniesienia sie do konkretnej osoby trzeciej, wytaczne prawo
w celach innych niz cele zwigzane z funkcjami znaku towarowego. W razie gdy
brak zamiaru uzywania danego znaku towarowego zgodnie z podstawowymi
funkcjami znaku towarowego dotyczy tylko niektérych towaréw lub ustug ob-
jetych zgtoszeniem znaku, zgtoszenie to stanowi dziatanie w ztej wierze jedy-
nie w zakresie, w jakim odnosi sie ono do tych towaréw lub ustug.

W najnowszym orzecznictwie Sadu i Trybunatu UE wskazano, ze dla stwierdze-
nia ztej wiary nie sg przeszkodami brak podobienstwa znakéw towarowych
(wyrok z dnia 23 maja 2019 r., T-3/18 i T-4/18 Holzer y Cia) czy tez opisowos¢
znaku (wyrok z dnia 12 wrzesnia 2019 r., C-104/18P Koton Magazacilik Tekstil).
Okolicznosciami, ktére moga wptywac na stwierdzenie ztej wiary sa m.in. che¢
skorzystania z cudzej rozpoznawalnosci (wyrok z dnia 14 maja 2019 r., T-795/17
Carlos Moreira), zgtoszenie znaku towarowego na rzecz tylko jednego pod-
miotu, mimo wczesniejszego wspdlnego uzywania oznaczenia (wyrok z dnia
12 lipca 2019 r., T-772/17 Café del Mar), zgtoszenie znaku inkorporujgcego ele-
menty cudzego oznaczenia po bezskutecznym ubieganiu sie o jego licencje
(wyrok z dnia 13 listopada 2019 r., C-528/18P Outsource Professional Services Ltd
i wyrok T-3/18 i T-4/18 Holzer y Cia).
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ZNAKI SPRZECZNE Z PORZADKIEM
PUBLICZNYM | DOBRYMI OBYCZAJAMI

1. WSTEP

Przepis art. 129" ust. 1 pkt 7 pwp wytacza mozliwos¢ udzielenia prawa ochron-
nego na oznaczenia sprzeczne z porzadkiem publicznym lub dobrymi obycza-
jami. Pojecie sprzecznosci znaku zaréwno z porzadkiem publicznym, jaki z do-
brymi obyczajami jest klauzulg generalna.

Klauzula porzadku publicznego miesci w sobie ocene zaréwno z punktu widze-
nia norm prawa zawierajacych zakaz rejestracji pewnych oznaczen i uméw mie-
dzynarodowych ratyfikowanych przez Polske, jak rowniez z punktu widzenia
zasad konstytucyjnych wyznaczajacych porzadek publiczny.

Tego rodzaju zasadnicze normy prawne prawa pozytywnego okreslaja m.in.
podstawowe zasady organizacji spoteczenstwa oraz cele panstwa. W polskiej
Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r., przede wszystkim w rozdziale Il zatytu-
towanym Wolnosci, prawa i obowiqzki cztowieka i obywatela, mozemy zidenty-
fikowac zasady polskiego sytemu prawnego, ktére wyznaczaja takze granice
i kierunek zastosowania drugiej klauzuli generalnej, jaka jest pojecie ,dobrych
obyczajow”.

Obie klauzule sg powiazane — nalezy pamietac, ze wystarczy, by jedna z nich byta
spetniona, aby Urzad odmoéwit udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

W orzecznictwie wskazano, ze ,zakaz rejestracji oznaczen sprzecznych z porzad-
kiem publicznym lub dobrymi obyczajami zwiagzany jest z ochrong interesu pub-
licznego, rozumianego jako interes spoteczenstwa, ktéry powinien by¢ chro-
niony przed uzywaniem oznaczen naruszajgcych obowigzujace normy prawne
lub naruszajacych wyznawang w danym spoteczenstwie hierarchie wartosci”
(wyrok NSA z dnia 14 lutego 2019 r,, Il GSK 5758/16). Klauzule generalne umozli-
wiaja ,wyciaganie konsekwencji prawnych wobec dziatah nagannych z punktu
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widzenia obowiazujacych w danym spoteczenstwie norm prawnych lub tez ogél-
nie przyjetych zasad moralnosci, nawet w sytuacjach, gdy przepisy prawa stano-
wionego nie nadazaja za zmieniajgcym sie obrazem rzeczywistosci w zwigzku
z nieustannym pojawianiem sie nowych mozliwosci ingerencji w cudze prawa,
bedace rezultatem dynamicznie rozwijajacych sie rozmaitych dziedzin techniki
czy komunikacji” (wyrok WSA z dnia 7 wrze$nia 2016 r., VI SA/Wa 477/16).

Z praktyki Urzedu wynika, ze zgtoszone znaki, ktére sg sprzeczne z porzad-
kiem publicznym, czesto sg sprzeczne takze z dobrymi obyczajami. Zdarzaja
sie takze przypadki odwrotne - znaki sprzeczne z dobrymi obyczajami sg takze
sprzeczne z porzadkiem publicznym.

Przyktadowo znaki zawierajgce tresci pornograficzne zostang uznane réwno-
czesnie za sprzeczne z prawem (art. 202 kk) i sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Z kolei znaki o wulgarnej tresci sa oceniane nie tylko w kontekscie sprzecznosci
znaku z dobrymi obyczajami, ale takze normy art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 pazdziernika 1999 r. o jezyku polskim, zgodnie z ktorg jezyk polski nalezy
chroni¢ przed jego wulgaryzacja. Norma ta jest czescig porzadku publicznego.

Nalezy zwréci¢ uwage, ze zakazem rejestracji sg objete znaki, ktérych sama
tres¢ jest sprzeczna z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami
[zob. wyrok NSA z dnia 11 maja 2005 r., Il GSK 49/05, wyrok WSA w Warsza-
wie z dnia 3 wrze$nia 2008 r., VI SA/ WA 491/08]. Kwestia sposobu jego uzy-
wania ma tu wiec znaczenie wtérne. Urzad nie bada zachowania podmiotu
zgtaszajacego znak do rejestracji [zob. wyrok NSA z dnia 10 grudnia 2004 r.,
Il GSK 775/04, wyrok NSA z dnia 18 stycznia 2005 r., Il GSK 1051/04].

2. SPRZECZNOSC ZNAKU Z PORZADKIEM PUBLICZNYM

Podczas oceniania sprzecznosci z porzadkiem publicznym nalezy siegnac
do norm prawnych obowiazujacych na terytorium RP w dniu zgtoszenia dane-
go oznaczenia do rejestracji jako daty whasciwej dla rozstrzygniecia o zdolnosci
rejestracyjnej danego oznaczenia [por. K. Szczepanowska-Koztowska [w:] Sy-
stem prawa prywatnego, t. 14b, Prawo wtasnosci przemystowej, pod red. R. Sku-
bisza, Warszawa 2012, str. 606].
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W doktrynie podnosi sig, ze ,jest oczywiste, ze klauzula porzadku publicznego
miesci w sobie ocene z punktu widzenia obowigzujacych norm prawa pozy-
tywnego” [por. U. Prominiska [w:] E. Nowinska, U. Promirnska, M. du Vall, Prawo
wtasnosci przemystowej, Warszawa 2008, str. 203]. Poglad ten potwierdzono
w orzecznictwie: ,porzadek ten wyznaczaja szeroko pojete normy obowigzu-
jacego prawa” (wyrok NSA z dnia 14 lutego 2019, Il GSK 5758/16). Beda to wiec
wszelkie normy prawa polskiego, jak i akty prawa europejskiego, ktérymi jest
zwigzana Rzeczpospolita Polska, a takze ratyfikowane umowy miedzynarodo-
we, jesli obowigzywaty one w dniu zgtoszenia znaku do rejestracji.

Przyktadowo zakaz dyskryminacji rasowej pojawia sie w wielu aktach praw-
nych, m.in. w art. 2 i 3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz w art. 32 polskiej Kon-
stytugji.

Co do zasady nie jest dopuszczalne udzielenie prawa ochronnego na znak to-
warowy uznany za dyskryminujacy, w szczegdlnosci ze wzgledy na pte¢, rase
lub pochodzenie etniczne, religie i Swiatopoglad, niepetnosprawnos¢, wiek lub
orientacje seksualng (art. 3 ust. 3 i art. 10 Traktatu o Unii Europejskiej), czy tez
udzielenie prawa ochronnego na znaki nawotujgce do nienawisci na tle réznic
narodowosciowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze wzgledu
na bezwyznaniowos¢ (zob. tez art. 256 kk).

Jako znaki sprzeczne z porzadkiem publicznym wskazuje sie takze znaki beda-
ce nosnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej
(zob. art. 256 kk) czy tez znaki odwotujace sie do symboli dziatalnosci terrory-
styczneji ja promujace.

Majac na wzgledzie ustawe z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu narkoma-
nii (art. 20), Urzad ponadto odmawia udzielenia prawa ochronnego na znaki
towarowe zawierajace w swej tresci nazwy substancji psychotropowych, srod-
kéw odurzajacych, srodkéw zastepczych lub innych substancji psychoaktyw-
nych, w szczegdlnosci gdy uzyte sg w sposéb promujacy ich uzywanie badz
trywializujace zjawisko narkomanii.

W wyroku z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie T683/18 Sad UE wskazat, iz
okolicznos¢, ze oznaczenie CANNABIS STORE AMSTERDAM bedzie postrzegane
przezwiasciwy krag odbiorcéw jako wskazanie, ze produkty spozywcze i napoje
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objete zgtoszeniem znaku towarowego (kl. 30, 32), jak réwniez zwigzane z nimi
ustugi (kl. 43), zawieraja substancje odurzajace uznane za nielegalne, wystarcza
do stwierdzenia, Ze jest ono sprzeczne z porzadkiem publicznym.

Te—

CANNABIS

STORE AMSTERDAM

Przyktady oznaczen sprzecznych z porzadkiem publicznym

o Cocainka (Z.325678)

® LSD energy (Z.325675)

® STALINSKAYA (Z.206824)

e Pozar w burdelu (Z.425061)

® Lebordel artistique (Z.425063)

i ‘%\
° ”‘;ﬂnq - (CTM 004688561)

(CTM 005585898)

3. SPRZECZNOSC ZNAKU Z DOBRYMI OBYCZAJAMI

W literaturze wskazuje sie, ze pojecie dobrych obyczajéw odwotuje sie do war-
tosci powszechnie akceptowanych w spoteczenstwie [por. K. Szczepanowska-
-Koztowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo wtasnosci przemystowej,
pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 607-608]. ,Uniwersalna definicja do-
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brych obyczajéw nie jest mozliwa. Sprzeczno$¢ z dobrymi obyczajami moze
polega¢ zarébwno na naruszeniu norm moralnych, jak i istniejacych, utrwalo-
nych zwyczajow” [por. U. Prominska [w:] E. Nowinska, U. Promiriska, M. du Vall,
Prawo wtasnosci przemystowej, Warszawa 2008, str. 203].

W anglojezycznym tekscie Dyrektywy 2015/2436 majacej na celu zblizenie usta-
wodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych
w art. 4 ust. 1 lit. f mamy wprost odniesienie do znakéw sprzecznych z accepted
principles of morality, a wiec postrzeganych w kontekscie zasad moralnych.

Wskazuje sie, ze ,pojecie dobrych obyczajéw w odniesieniu do konkurencji
gospodarczej zostato zatem wprowadzone z zewnatrz; sformutowane na okre-
$lonym etapie rozwoju stosunkéw gospodarczych jako kryterium ocenne dzia-
talnosci gospodarczej, poprzez rozciggniecie na te sfere dziatalnosci, z jednej
strony — tradycji moralnych siegajacych korzeniami kultury antycznej, z drugiej
za$ - zmodyfikowanych zasad wywodzacych sie z etyki chrzescijanskiej (...)"
[por. A. Mokrysz-Olszynska, Dobre obyczaje w dziatalnosci gospodarczej, ,Kwar-
talnik Prawa Prywatnego” 2004, z. 1, str. 199-200]. Niedopuszczalna jest wiec
rejestracja znakédw naruszajacych normy moralne i etyczne.

Nalezy zwréci¢ uwage, ze sama norma art. 129' ust. 1 pkt 7 pwp nie zaweza po-
jecia dobrych obyczajéw do dziatalnosci handlowej. Przeciwnie — przepis moéwi
ogolnie o porzadku publicznym i dobrych obyczajach. Réwniez w doktrynie
wskazuje sie, ze ustawa Prawo wtasnosci przemystowej nie zaweza dobrych
obyczajéw do tych panujacych w obrocie. ,Na ptaszczyznie oceny zdolnosci
rejestracyjnej danego oznaczenia konieczne jest uwzglednienie tych zasad,
ktére sktadaja sie na tres¢ dobrych obyczajéw o charakterze generalnym. Nale-
zy bowiem uwzglednic funkcje ochronng cytowanego przepisu, ktérego celem
jest wylaczenie od rejestracji takich oznaczen, ktére ze wzgledu na dobre oby-
czaje nie moga by¢ akceptowane w spoteczenstwie (...)" [K. Szczepanowska-
-Koztowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo wtasnosci przemystowe;j,
pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 608]. Takze w orzecznictwie unijnym
wskazuje sie, ze ,Co do zasady, handlowy kontekst znaku nie jest przeszkoda
do zastosowania art. 7 [ust. 1 lit. f Rozporzadzenia], jesli okaze sie, ze znak ten
zawiera element, ktdry, obiektywnie, jest sprzeczny z przyjetymi dobrymi oby-
czajami” (wyrok SUE z dnia 9 marca 2012 r., T-417/10). Wskazanej normie rozpo-
rzadzenia o unijnym znaku towarowym odpowiada art. 129" ust. 1 pkt 7 pwp.
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Ocena przestanki art. 129" ust. 1 pkt 7 pwp przeprowadzana jest w sposéb
zobiektywizowany, z uwzglednieniem odbioru rozsagdnego konsumenta
o przecietnej wrazliwosci i progach tolerancji. Nalezy jednak zwrdéci¢ uwage,
ze na rynku ze znakami towarowymi stykajg sie nie tylko podmioty, do kto-
rych adresowane sg konkretne towary czy ustugi. Znaki moga by¢ uznane
np. za obrazliwe réwniez przez osoby, ktére natykaja sie na nie przypadkowo
[zob. wyrok SUE z dnia 5 pazdziernika 2011 r., T-526/09 PAKI, wyrok SUE z dnia
26 wrzesnia 2011 r., T-266/13 CURVE]. Pod uwage bierze sie takze ryzyko ze-
tkniecia sie z danym znakiem towarowym oséb matoletnich.

Pewne rodzaje znakdw, np. te zawierajace tresci dyskryminujace, beda uwa-
zane za sprzeczne z dobrymi obyczajami niezaleznie od towaréw, do ktérych
oznaczania zostaty zgtoszone [zob. wyrok SUE z dnia 5 pazdziernika 2011 r.,
T-526/09 PAKI1.

Kolejna grupa znakéw uznanych za naruszajace dobre obyczaje i z nimi
sprzeczne beda znaki uwfaczajace, niecenzuralne, obsceniczne, odrazajace,
ponizajace i obrazliwe w swej tresci lub formie. Do takich znakow nalezg znaki
zawierajace wulgaryzmy, ordynarne odniesienia do aktéw seksualnych i sfer
intymnych cztowieka, przeklenstwa.

Istotne jest w tym kontekscie orzeczenie Trybunatu Sprawiedliwosci UE, ktory
stwierdzit, ze uzywanie okreslonych np. wulgarnych stéw w literaturze, sztu-
ce czy tez mediach nie jest argumentem na rzecz uznania ich za dopuszczal-
ne. Zaréwno w literaturze, sztuce, jak i mediach wulgaryzmy sa bowiem dos¢
powszechnie uzywane [zob. wyrok SUE z dnia 14 listopada 2013 r., T-54/13
FICKEN]. O rejestracji znaku nie przesadza takze fakt, ze znak w okreslonym kon-
tekscie ma oprécz znaczenia sprzecznego z dobrymi obyczajami réwniez inne
znaczenie, np. stanowi nazwisko [zob. wyrok SUE z dnia 14 listopada 2013 r.,
T-54/13 FICKEN].

Urzad nie prowadzi jednak zadnej listy znakéw uznawanych za sprzeczne zdo-
brymi obyczajami, gdyz nie da sie ich enumeratywnie wskazac.

Nalezy podkresli¢, ze: ,Istnieje natomiast zgodnos¢ doktryny co do tego, ze sto-
sowanie klauzuli dobrych obyczajéw polega na wywazeniu interesu wszyst-
kich uczestnikéw rynku po to, aby wysunaé na pierwszy plan interes zastugu-
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jacy na szczegdlng ochrone (...). Wazne jest przy tym takze wziecie pod uwage
skutkdw, jakie przyniesie w przysztosci decyzja co do uznania danej praktyki
gospodarczej za zgodna czy sprzeczng z dobrymi obyczajami, co w konse-
kwencji przesadzi o jej upowszechnieniu lub przyczyni sie do jej zwalczania”
[por. A. Mokrysz-Olszynska, Dobre obyczaje w dziatalnosci gospodarczej, ,Kwar-
talnik Prawa Prywatnego” 2004, z. 1, str. 208-209].

Przyktad oznaczen sprzecznych z dobrymi obyczajami

7404225

® Mieko cycate (Z2.376025)

e BinLadin (CTM 002223907)

e Papryfiutki (Z.336768)

® Pozar wburdelu (Z.425061)

® Lebordel artistique (Z2.425063)
® Wpierdolsi (Z2.499315).
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Rozdziat VII

ZNAKI ZAWIERAJACE ELEMENTY
SYMBOLICZNE, KTORE NIE POWINNY
BYC WYKORZYSTYWANE DLA CELOW
KOMERCYJNYCH

1. OZNACZENIA ZAWIERAJACE SYMBOLE KRAJOWE

Przepis art. 129' ust. 1 pkt 9 pwp wyfacza mozliwo$¢ udzielenia prawa ochron-
nego na znak towarowy, ktéry zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godto,
barwy lub hymn), znak sit zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sit porzad-
kowych, reprodukcje polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej,
odznaki lub oznaki wojskowej badz innego oficjalnego lub powszechnie uzy-
wanego odznaczenia i odznaki, w szczegdlnosci administracji rzadowej lub
samorzadu terytorialnego albo organizacji spotecznej dziatajacej w waznym
interesie publicznym, gdy obszar dziatania tej organizacji obejmuje caty kraj lub
znaczna jego czes¢, jezeli zgtaszajacy nie wykaze sie uprawnieniem, w szczegél-
nosci zezwoleniem wtasciwego organu Panstwa albo organu samorzadu tery-
torialnego, albo zgoda organizacji, na uzywanie oznaczenia w obrocie.

1.1. Oznaczenia zawierajace symbole Rzeczypospolitej Polskiej

(odmowa)

Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, ktéry zawiera symbol Rze-
czypospolitej Polskiej (godto, barwy lub hymn) wymaga wykazania sie zezwo-
leniem wtasciwego organu Panstwa.
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Ustawa pwp nie definiuje pojecia ,symbole”, ktérym postuzono sie w przywota-
nym wyzej art. 129" ust. 1 pkt 9 pwp. Pojecie to zostato natomiast zdefiniowane
w art. T ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz o pieczeciach panstwowych (t.j. z dnia 14 czerwca 2019 .,
Dz. U.z2019r. poz. 1509). Polski ustawodawca uznat, ze symbole te nie powin-
ny by¢ umieszczane na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego
(art. 16 ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pie-
czeciach panstwowych). Natomiast z roli, jaka co do zasady ma petni¢ znak
towarowy w obrocie handlowym, wynika jego komercyjny charakter.

Dla zastosowania art. 129' ust. 1 pkt 9 pwp nie ma znaczenia prawnego to,
ze zawarty w oznaczeniu wizerunek orta rézni sie pewnymi szczegétami kolo-
rystycznymi od wzoru wizerunku orfa ustanowionego dla godta panstwowe-
go, zawartego w zataczniku nr 1 do ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle,
barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczeciach panstwowych
[zob. wyrok NSA z dnia 21 kwietnia 2010 r., sygn. Il GSK 555/09].

Omawiany przepis dopuszcza mozliwo$¢ udzielenia prawa ochronnego na
znaki towarowe zawierajace nazwe lub skrét nazwy Rzeczypospolitej Polskiej

(przykfadowo: Polska, PL, RP).

Przyktad

Kierunek™ |

[ R
ﬁ K "“ R315691

1.2. Oznaczenia zawierajace znaki sit zbrojnych, ordery,
odznaczenia, odznaki

Na podstawie zezwolenia whasciwego organu Panstwa, organu samorzadu
terytorialnego albo zgody organizacji moze zosta¢ réwniez udzielone
prawo ochronne na oznaczenie zawierajace znak sit zbrojnych, organizacji
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paramilitarnejlub sitporzadkowych, reprodukcje polskiego orderu, odznaczenia
lub odznaki honorowej, odznakilub oznaki wojskowej badZinnego odznaczenia
i odznaki, w szczegdlnosci administracji rzagdowej, samorzadu terytorialnego
albo organizacji spotecznej dziatajacej w waznym interesie publicznym.

Organem uprawnionym do wyrazenia zgody na umieszczenie w znaku towa-
rowym odznaki tej jednostki jest jednostka samorzadu terytorialnego, ktéra
ja ustanowita (art. 6a ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundu-
rach, t,j. z dnia 21 grudnia 2015 r,, Dz. U. z 2016 r. poz. 38). Prezydent RP moze
natomiast wyrazi¢ zgode na umieszczenie w znaku towarowym reprodukgji or-
deru lub odznaczenia (art. 8a ustawy z dnia 16 pazdziernika 1992 r. o orderach
i odznaczeniach, t.j. zdnia 13 grudnia 2019 ., Dz. U. z 2020 r. poz. 138).

Omawiany przepis dopuszcza mozliwos¢ udzielenia prawa ochronnego
na znaki towarowe zawierajgce nazwy lub herby polskich wojewédztw, miast

lub miejscowosci.

Przyktady

kujawsko-
pomorskie R.298847

PORT ©
GDANSK R.293999

o0V 0000

h b

\? ‘“\? R.299824
POZNAN CITY OF ROWING

e

"

KRAKOW
DLA WSIYSTHICH
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.. BYDGOSZCZ
L)

e*'® INDUSTRIAL R315851
.. CLUSTER

2. OZNACZENIA ZAWIERAJACE SYMBOLE
MIEDZYNARODOWE

Przepis art. 129" ust. 1 pkt 10 pwp wskazuje kolejna grupe oznaczen, dla kté-
rych wylaczona jest mozliwos¢ udzielenia prawa ochronnego w sytuacji, gdy
zawieraja symbol (herb, flage, godto) obcego panstwa, nazwe, skrét nazwy
badz symbol (herb, flage, godto) organizacji miedzynarodowej lub przyjete
w obcym panstwie urzedowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny,
jezeli zakaz taki wynika z uméw miedzynarodowych, chyba Ze zgtaszajacy wy-
kaze sie zezwoleniem wtasciwego organu na uzywanie oznaczenia w obrocie.

W ochronie symboli wynikajacej z uméw miedzynarodowych doniosta role
petni w szczegdlnosci art. 6ter Konwencji paryskiej (Akt sztokholmski zmienia-
jacy Konwencje paryska o ochronie wtasnosci przemystowej z dnia 20 marca
1883 r., Dz. U. 2 1975 r. Nr 9, poz. 51), zgodnie z ktérym ochrona symboli, wy-
magajgca zezwolenia wiasciwych organdéw, obejmuje heraldyczne sposoby
wyrazania symboli oraz rozcigga sie na wszystko, co z punktu widzenia heral-
dycznego bytoby ich nasladownictwem (art. 6ter ust. 1 lit. A). Biuro Miedzyna-
rodowe Swiatowej Organizacji Wiasnosci Intelektualnej (WIPO) prowadzi wy-
kaz symboli chronionych na podstawie art. 6ter Konwencji paryskiej, dostepny
w Internecie (www.wipo.int/ipdl/en/6ter/search-struct.jsp).

W wyroku z dnia 12 pazdziernika 2010 r. Wojewddzki Sad Administracyjny
w Warszawie podkreslit, ze zakres omawianego zakazu dotyczy nie tylko
wymienionych symboli jako takich, ale zabrania takze rejestracji i uzywania
znakéw towarowych, bedacych pewnego rodzaju imitacja tych symboli, o ile
taki rodzaj imitacji stanowi nasladownictwo witasciwych tym symbolom cech
heraldycznych [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 pazdziernika 2010 .,
VI SA/Wa 1095/10].
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(odmowa)

2.1. Ochrona szczegdlnych symboli
2.1.1. Znak Czerwonego Krzyza i Potksiezyca

W art. 38, 44 i 53 Konwencji Genewskiej o polepszeniu losu rannych i chorych
w armiach czynnych - | Konwencja Genewska z dnia 12 sierpnia 1949 r. (Kon-
wencje o ochronie ofiar wojny, Dz. U. z 1956 r. Nr 38, poz. 171, Zafgcznik 2) zo-
stata uregulowana ochrona Czerwonego Krzyza, zwanego réwniez Krzyzem
Genewskim, Czerwonego Pétksiezyca oraz Czerwonego Lwa i Storica na bia-
tym polu, jako znakdédw rozpoznawczych wojskowej stuzby sanitarnej, a takze
herbu Konfederacji Szwajcarskiej. W 2005 r. na mocy Il Protokotu Dodatko-
wego do Konwencji Genewskich (ratyfikowanego przez Polske ustawg z dnia
1 lipca 2009 r., Dz. U.z 2009 r. Nr 127, poz. 1049) przyjeto nowy znak ochronny —
Czerwony Krysztat.

5 i Czerwony Czerwony
ey Genewsi Potksiezyc Lew i Storice
Czerwony ) o
Krysztat herb i flaga Szwajcarii
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Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim
Czerwonym Krzyzu zabronione jest uzywanie z naruszeniem art. 13 znaku lub
nazwy ,Czerwony Krzyz" lub ,Krzyz Genewski”, jak rowniez wszelkich znakéw
lub nazw stanowigcych ich nasladownictwo (t.j. z dnia 17 stycznia 2019 r.,
Dz.U.z 2019 r. poz. 179).

! _"i‘--‘\ B,
[2 J| '
P
L ICRC
Znak Znak Miedzyna- Znak Miedzy-
. rodowej Federa-
. Miedzynarodo- - . narodowego
Znak Polskiego ¢ji Stowarzyszen
C wego Ruchu Czerwo-
zerwonego Komi Czerwonego .
Krzvs omitetu Krzvs nego Krzyza
rzyza C rzyza .
zerwonego i Czerwonego i Czerwonego
Krzyza AT Potksiezyca
Potksiezyca

Przewodnik Ochrony Znaku Czerwonego Krzyza w punkcie 13 wskazuje rodzaje
naduzycia Znaku Czerwonego Krzyza w postaci: wiarotomstwa, uzurpacji, nasla-
downictwa (www.pck.pl/co-robimy/prawo-humanitarne/komisje-eksperckie).

2.1.2. Symbol olimpijski

Osobnym aktem prawnym zostata uregulowana kwestia ochrony symbolu
olimpijskiego i okreslonych nazw zwigzanych z ruchem olimpijskim [por. Trak-
tat z Nairobi w sprawie ochrony symbolu olimpijskiego, przyjety w Nairobi
w dniu 26 wrze$nia 1981 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 34, poz. 201].

3. ZNAKITOWAROWE ZAWIERAJACE URZEDOWO UZNANE
OZNACZENIA PRZYJETE DO STOSOWANIA W OBROCIE

Kolejna grupe znakdw, ktérych ochrona jest wylaczona na mocy art. 129* pwp,
stanowia oznaczenia urzedowo uznane do stosowania w obrocie. Zgodnie
z przepisem art. 129' ust. 1 pkt 11 pwp zakazem udzielenia prawa ochronnego
objete sg oznaczenia przyjete do stosowania w obrocie, w szczegélnosci znak
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bezpieczenstwa, znak jakosci lub cecha legalizacji, w zakresie, w jakim mogto-
by to wprowadzi¢ odbiorcéw w btad co do charakteru takiego oznaczenia, o ile
zgtaszajacy nie wykaze, ze jest uprawniony do jego uzywania.

4. PODSUMOWANIE

Nalezy podkresli¢, ze zakazami rejestracji okreslonymi w przepisach art. 129'
ust. 1 pkt 9-11 pwp objete sg zarébwno znaki towarowe, ktére sktadaja sie w ca-
tosci z chronionego symbolu, jak i znaki, w ktérych chroniony symbol jest ele-
mentem znaku towarowego i stanowi jedynie jego czes¢.

Wskazana powyzej ochrona symboli rozcigga sie na wszystkie rodzaje towa-

réw i ustug, co zostato potwierdzone w orzecznictwie [zob. wyrok TSUE z dnia
16 lipca 2009 r., C-202/08 P i C-208/08 P American Clothing].
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ZNAKI ZAWIERAJACE ELEMENTY

O WYSOKIEJ WARTOSCI SYMBOLICZNEJ,
W SZCZEGOLNOSCI O CHARAKTERZE
PATRIOTYCZNYM, RELIGIJNYM

| KULTUROWYM

1. WSTEP

Przepis art. 129 ust. 1 pkt 8 pwp nalezy do grupy regulacji, ktérych celem jest
ochrona interesu ogétu spoteczenstwa przed oznaczeniami, ktére mogtyby
godzi¢ w przyjeta w nim hierarchie wartosci, w spotecznie przyjete zasady mo-
ralne zwigzane z aspektami religijnymi, patriotycznymi, kulturowymi badz tez
innymi sferami spotecznie znaczacymi.

Zgodnie z art. 129" ust. 1 pkt 8 pwp nie udziela sie praw ochronnych na ozna-
czenie, ktére zawiera element o wysokiej wartosci symbolicznej, w szczegél-
nosci o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, ktérego uzywa-
nie obrazatoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycje narodowa.

Z powyzszego wynika, ze przepis ten znajduje zastosowanie w odniesieniu
do znakdéw towarowych, ktére spetniaja tacznie dwie przestanki:

® zawierajg elementy o wysokiej wartosci symbolicznej, w szczegélnosci
o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym;

® ich uzywanie obrazatoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycje na-
rodowa.

Symbol stanowi pewien znak zastepujacy pewien przedmiot, pojecie, stan
rzeczy. Istota symbolu jest wywofanie u os6b majacych z nim do czynienia
skojarzen z tym przedmiotem, pojeciem czy stanem rzeczy, wobec ktérych
petni funkcje zastepcza [zob. Stownik jezyka polskiego, pod red. M. Szymczaka,
Warszawa 1981, str. 381].
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Ustawa nie zawiera katalogu zamknietego elementéw o wysokiej wartosci sym-
bolicznej, jakie miatyby by¢ zawarte w znaku towarowym. Wskazuje na to zasto-
sowanie wyrazenia ,w szczeg6lnosci”. Oznacza to, ze poza symbolami o charak-
terze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, réwniez wystepowanie w znaku
symboli o innym charakterze moze uzasadnia¢ zastosowanie przepisu, o ile uzy-
wanie znaku prowadzitoby do obrazy uczuc religijnych, patriotycznych lub trady-
¢ji narodowe;j.

Orzecznictwo dotyczace przeszkdd rejestracji zwigzanych z ochrong uczu¢ re-
ligijnych, patriotycznych czy tez z ochrong tradycji narodowej nie jest bogate.
Przyktadowo mozna jednak przywofa¢ kilka spraw, w ktérych zagadnieniem
kluczowym byta ochrona wartosci wskazanych w omawianym przepisie.

2. ELEMENTY O CHARAKTERZE RELIGIJNYM

Sprawami, ktére wzbudzity szereg dyskusji ostatnimi laty, byty sprawy znakéw
towarowych nawigzujacych do osoby Jana Pawta Il. Mozna tu wskaza¢ takie
znaki towarowe jak:

GENERATION JP2
POKOLENIE JP2Z2

Urzad odmoéwit udzielenia praw ochronnych na wskazane oznaczenia, jako pod-
stawe prawna wskazujac miedzy innymi uregulowanie art. 131 ust. 2 pkt 5 pwp
(obecnie art. 129" ust. 1 pkt 8 pwp). Oznaczenia ,POKOLENIE JP2” oraz ,GENE-
RATION JP2" zostaty uznane za nawigzujace w sposéb oczywisty do papieza,
poprzez uzycie skrétu ,JP2”, za$ zwrot ,Pokolenie JP2" okresla pokolenie, ktére
wychowato sie za pontyfikatu papieza Polaka. Urzad odmowit udzielenia ochro-
ny na wskazane oznaczenia, oceniajac, ze uzywanie ich naruszatoby uczucia
religijne, gdyz symbole tej rangi nie powinny podlegac komercjalizacji, dotycza
bowiem wartosci niesprzedawalnych, niepodlegajacych jakiejkolwiek wycenie.
Wskazane znaki towarowe zostaty zgtoszone do oznaczania towaréw z klas to-
warowych: 3,9, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 niemajacych zwigzku z zyciem reli-
gijnym, z naukg Jana Pawta Il. Z tego wzgledu przyjeto, ze uzywanie zgtoszonych
znakow towarowych mogtoby obrazac¢ uczucia religijne polskich odbiorcow.
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Natomiast w odniesieniu do znaku towarowego:
-|'I Swiety Wojciech

Urzad podjat odmienng decyzje, udzielajac prawa ochronnego. Wskazane
oznaczenie stuzy do oznaczania odmiennych towaréw niz wymienione wczes-
niej znaki towarowe, miedzy innymi takich jak: audiobooki, e-booki, ptyty CD,
ksigzki, czasopisma, ustugi ksiegarni, ustugi wydawnicze, organizowanie im-
prez kulturalnych. W zwiazku z tym, ze wskazane towary i ustugi sg innej na-
tury niz we wczesniejszych przyktadach - moga na przyktad wykazywac zwia-
zek z zyciem religijnym, Urzad nie dopatrzyt sie mozliwosci naruszania uczué
religijnych w wyniku uzywania tego oznaczenia.

Przepis art. 129" ust. 1 pkt 8 pwp stuzy ochronie miedzy innymi uczu¢ religij-
nych, przy czym nie ogranicza sie jedynie do oznaczen zawierajacych symbole
zwigzane z jedna religia, lecz obejmuje swoim dziataniem r6zne wyznania i sy-
stemy filozoficzne.

Mozna tu wspomnie¢ o znaku towarowym BUDDHA, ktéry zostat zgtoszony
do oznaczania miedzy innymi takich towaréw jak: piwo, napoje alkoholowe.
Urzad odmowit udzielenia prawa ochronnego, wskazujac ze stowo ,BUDDHA”
dotyczy Buddy Siakjamuniego, zatozyciela buddyzmu. Nazwa religii ,bud-
dyzm” pochodzi od stowa BUDDA. Zdaniem Urzedu zgtoszony znak towarowy
w istotny sposéb wykorzystywat nazwe BUDDY i jego uzywanie mogto pro-
wadzi¢ do obrazy uczu¢ religijnych oséb wierzacych i skupiajacych sie wokdt
buddyzmu. Stosowanie wyrazu BUDDHA dla celéw komercyjnych mogtoby
w oczach oséb zwigzanych z buddyzmem doprowadzi¢ do strywializowania
stowa o wymiarze symbolu. Urzad wskazat, ze sygnowanie takim oznaczeniem
piwa i napojéw alkoholowych wydaje sie szczegdlnie nieodpowiednie.

3. ELEMENTY O CHARAKTERZE PATRIOTYCZNYM

W nawigzaniu do elementéw o charakterze patriotycznym, majacych wysoka
wartos$¢ symboliczng, nalezy w pierwszym rzedzie nawigza¢ do symboli Rze-
czypospolitej Polskiej. Kwestie te reguluje przede wszystkim ustawa z dnia
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31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o pieczeciach panstwowych, ktéra wskazuje, ze symbolami Polski sg orzet bia-
ty, biato-czerwone barwy i Mazurek Dgbrowskiego. Akt ten nakazuje otaczanie
tych symboli czcig i szacunkiem i wskazuje, ze pozostajg one pod szczegdlng
ochrong prawna, przewidziang w odrebnych przepisach.

Ochrona przewidziana dla symboli Polski w ustawie Prawo wtasnosci przemy-
stowej znajduje swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w przepisie art. 129'
ust. 1 pkt 9 pwp, ktdry to przepis nie zezwala na udzielanie praw ochronnych
na oznaczenia zawierajace takie symbole. Niemniej mozliwe jest teoretycznie
pokonanie takiej przeszkody w przypadku wykazania sie przez zgtaszajacego
zezwoleniem wtasciwego organu na uzywanie oznaczenia w obrocie. Nalezy
jednak mie¢ na wzgledzie, ze kazdy znak towarowy musi spetnia¢ wszystkie
przestanki ustawowe, a zatem réwniez okreslone w art. 129" ust. 1 pkt 8 pwp.
Nie jest zatem mozliwe uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy za-
wierajgcy symbole panstwowe, w sytuacji gdy uzywanie takiego oznaczenia
mogtoby obrazac uczucia patriotyczne badz tradycje narodowa.

W odniesieniu do elementéw o charakterze patriotycznym, majacych wysoka
warto$¢ symboliczng, jako szczegdlny przyktad ochrony mozna wskazad
ochrone przyznana specjalng ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o ochronie Zna-
ku Polski Walczacej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1062).

Przyktadowa wizualizacja Znaku Polski Walczqcej
zaczerpnieta ze strony internetowej www.wikipedia.p!

Akt ten wskazuje, ze Znakiem Polski Walczacej jest symbol w ksztatcie kotwicy
sktadajacej sie z potaczonych ze soba liter ,P" i ,W", w taki sposéb, ze litera ,P”
umieszczona jest nad srodkiem litery ,W”. Wymieniona ustawa okresla, ze Znak
Polski Walczacej, bedacy symbolem walki polskiego narodu z niemieckim
agresorem i okupantem podczas Il wojny $wiatowej, stanowi dobro ogélnona-
rodowe i podlega ochronie naleznej historycznej spusciznie Rzeczypospolitej
Polskiej. Ustawa wskazuje, ze otaczanie Znaku Polski Walczacej czcig i szacun-
kiem jest prawem i obowigzkiem kazdego obywatela Polski.
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4. OCENA DOPUSZCZALNOSCI UDZIELENIA
PRAWA OCHRONNEGO

W literaturze dosc¢ jednomysinie przyjmuje sie, ze ocena dopuszczalnosci udzie-
lenia prawa ochronnego na oznaczenia zawierajgce elementy o wysokiej warto-
$ci symbolicznej o charakterze religijnym, patriotycznym czy kulturowym bedzie
w duzej mierze zalezata od rodzaju towaréw, do ktérych oznaczania maja by¢
uzywane znaki towarowe. Powstanie negatywnych odczu¢ w sferze uczuc religij-
nych, patriotycznych czy w odniesieniu do tradycji narodowej moze bowiem za-
leze¢ od tego, w relacji do jakich towaréw lub ustug oznaczenie bedzie uzywane
[zob. E. Nowinska, U. Prominska, M. du Vall, Prawo wtasnosci przemystowej. Przepisy
i omowienie, Warszawa 2005, str. 206; K. Szczepanowska-Koztowska [w:] System Pra-
wa Prywatnego, t. 14b, Prawo wiasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza, str. 635;
P. Kostanski, t.. Zelechowski, Prawo wtasnosci przemystowej, Warszawa 2014, str. 312].

Uzycie tego samego symbolu moze podlega¢ odmiennej ocenie, w zaleznosci
od tego, w odniesieniu do oznaczania jakich towaréw lub ustug zgtaszajacy
zamierza go uzywac. Znak towarowy zawierajacy symbol o charakterze religij-
nym przeznaczony do oznaczania przyktadowo dewocjonaliéw nie powinien
budzi¢ sprzeciwu. Z kolei umieszczanie takiego samego oznaczenia na pro-
duktach takich jak np.: napoje, kubki, gadzety reklamowe moze juz budzi¢ oba-
we, ze moze dojs¢ do strywializowania danego symbolu i ze ranga symbolu
znajdujacego sie w znaku ulegnie obnizeniu.

W literaturze przyjmuje sie, ze ocena dopuszczalnosci udzielenia prawa ochron-
nego na znaki towarowe zawierajace elementy o wysokiej wartosci symbolicz-
nej, okreslone w art. 129 ust. 1 pkt 8 pwp, powinna odbywac sie w oderwaniu
od modelu przecietnego odbiorcy towaréw i ustug. Wskazuje sie, ze ocena
powinna uwzglednia¢ zobiektywizowany model osoby szanujgcej wskazane
w tym przepisie wartosci i uczucia. Podkresla sie, ze te uczucia i wartosci wy-
magaja odwotania do zachowan i postaw ludzkich oderwanych od sytuacji
zwigzanych z nabywaniem tak oznaczonych towaréw [zob. K. Szczepanowska-
-Koztowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo wtasnosci przemystowej,
pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 635].
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MYLACY CHARAKTER ZNAKU
TOWAROWEGO

1. OZNACZENIA MYLACE

Do katalogu bezwzglednych przestanek odmowy udzielenia prawa ochronne-
go na znak towarowy zalicza sie tzw. znaki mylace. Przestanki dotyczace zna-
kéw mylacych okresla art. 129 ust. 1 pkt 12 pwp, ktérego szczegdlne rozwinie-
cie w stosunku do wyrobéw alkoholowych okresla art. 129" ust. 2 pwp.

Celem wymienionych przepiséw jest ochrona konsumenta okreslonych to-
wardw lub ustug przed wprowadzeniem w btad ze wzgledu na immanentne
cechy danego oznaczenia. Podczas rozstrzygania o mylacym charakterze
oznaczenia konieczne jest zatem odwofanie sie do rodzaju towaru lub ustugi,
dla ktérych ma by¢ ono stosowane, jak rowniez do postrzegania i rozumienia
danego oznaczenia przez przecietnego odbiorce danych towaréw lub ustug.
Nalezy przy tym przyjac zatozenie, ze przecietny konsument jest dostatecznie
uwazny i ostrozny, a zatem nie powinien by¢ szczegdlnie podatny na wprowa-
dzenie w biad.

1.1. Bfad co do wtasciwosci towaru

Przepis art. 129" ust. 1 pkt 12 pwp stanowi, ze ,nie udziela sie praw ochron-
nych na oznaczenie, ktére ze swej istoty moze wprowadza¢ odbiorcéw w biad,
w szczegdlnosci co do charakteru, jakosci lub pochodzenia geograficznego
towaru”. Ustawodawca w sposéb szczegdlny zwrdcit uwage na mozliwosc
wystapienia mylacych wtasciwosci znaku w odniesieniu do charakteru, jako-
$ci lub pochodzenia geograficznego towaru, okreslajagc wzajemnie niewyklu-
czajace sie okolicznosci lub cechy, ktérych moze dotyczy¢ btad. Katalog przy-
padkéw wprowadzenia w biad nie jest jednak zamkniety, lecz zwraca uwage
na najczesciej wystepujace.
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Dla oceny mylacej natury znaku istotna jest nie tylko obiektywnie stwierdzana
niezgodnos¢ danych zawartych w znaku z rzeczywistoscia, ale takze subiek-
tywne przekonanie kupujacego o istnieniu lub braku sugerowanych przez
znak cech towaru. Dlatego w przypadku, gdy znak towarowy wywotuje okre-
slony przekaz semantyczny, ktéry jest sprzeczny przyktadowo z charakterem,
jakoscia badz pochodzeniem geograficznym towardw, nalezy uznad, ze istnieje
ryzyko wprowadzenia konsumenta w btagd z uwagi na mylacy charakter znaku.

Za znaki mylace nalezy uznac takie, ktére sa mylace co do jakichkolwiek cech
towarow, ktére decyduja o ich wiasciwosci, jak réwniez tych, ktére nie sg ce-
chami charakterystycznymi, ale ktére moga by¢ wykorzystane dla opisu dane-
go towaru.

Przyktadowo oznaczenia zawierajace lub sktadajace sie z elementéw, ktére
wskazujg wprost lub sugerujg wykonanie towaru ze specjalnego materiatu,
takiego jak np. POLSKI GRANIT, moga by¢ mylace, a nabywca, ktéry decyduje
o zakupie na podstawie mylnie sugerowanej w oznaczeniu cechy sygnowane-
go nim towaru, moze zosta¢ wprowadzony w btad.

Bfad co do wihasciwosci towaru (ustugi), o ktérym stanowi powotany przepis,
nalezy rozumie¢ jako bfad co do jego wtasciwosci fizycznych. Whasciwosci fi-
zyczne to cechy postrzegalne zmystowo. Pojecie charakteru towaru nalezy
rozumie¢ natomiast szerzej, a mianowicie mozna je odnie$¢ do cech niezwia-
zanych z fizycznymi wiasciwosciami towaru, a cech wynikajacych z postrzega-
nia danego towaru w obrocie np. jako towaru luksusowego [Por. P. Kostanski,
Prawo wtasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2010].

Ocena mylacego charakteru oznaczenia dokonywana jest zawsze przy
uwzglednieniu percepdji i rozumienia przecietnego odbiorcy towaréw badz
ustug, do ktérych skierowane sg towary sygnowane okreslonym oznaczeniem.
Chodzi o ustalenie, czy w odczuciu kupujacego oznaczenie natozone na okre-
slony towar moze samo w sobie, ,ze swej istoty”, by¢ mylace w odniesieniu
do jakichkolwiek cech czy wiasciwosci tego towaru. Nalezy przy tym zazna-
czy¢, ze istotne znaczenie ma réwniez to, w jaki sposéb zostat sformutowany
wykaz towaréw (ustug), dla ktérych znak zostat zgtoszony. W przypadku gdy
wykaz towaréw jest sformutowany ogdlnie, przy uzyciu szerokich kategorii
towaréw, a znak odnosi sie tresciowo badz wizualnie do konkretnego towaru
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wystepujacego w tej kategorii towardw, nalezy przyjac, ze znak ten nie bedzie
wprowadza¢ konsumentéw w btad. Natomiast w przypadku szczegétowo
okreslonego wykazu towaréw (ustug) rozbieznos¢ miedzy warstwg znacze-
niowa znaku a rodzajem oznaczonych nim towaréw zwykle bedzie prowadzic¢
do uznania znaku za mylacy.

Podczas rozstrzygania o mylacym charakterze oznaczenia konieczne jest za-
tem uwzglednienie rodzaju towaru lub ustugi w kontekscie towaréw objetych
zgtoszeniem, z jednoczesnym uwzglednieniem percepcji i rozumienia danego
oznaczenia przez przecietnego odbiorce danych towaréw (ustug).

Podkreslenia jednak wymaga, ze ocena mylacego charakteru oznaczenia ma
obejmowac samg istote zgtoszonego znaku, a nie warunki rynkowe, w ja-
kich bedzie on uzywany. Sformutowanie ,ze swej istoty” obliguje do oceny
znaku jedynie przez pryzmat jego formy przedstawieniowej, bez uwzgled-
nienia ewentualnych konsekwencji wynikajacych z jego uzywania w obrocie
[zob. wyrok WSA z dnia 3 wrze$nia 2008 r., VI SA/WA 491/08].

Ocena mylacego charakteru oznaczenia obejmuje réwniez sprawdzenie,
czy znak, choc¢by zawierat prawdziwe dane, moze sktoni¢ kupujacego do bte-
du w wyborze towaru. Przyjmuje sie, ze jezeli zachodzi prawdopodobienstwo,
ze tres¢ znaku wprowadzi przecietnego odbiorce w btad co do jakiejkolwiek
cechy badz wiasciwosci sygnowanego nim towaru, to mozna méwic o znaku
mylacym.

Ocena mylacego charakteru oznaczenia dotyczy takze uzytej w znaku grafiki,
ktéra w wielu przypadkach moze mie¢ bezposredni badz sugestywny charak-
ter w odniesieniu do oznaczonych nig towaréw lub ustug. W tym przypadku
nalezy ustali¢, czy zawarta w oznaczeniu prezentacja graficzna charakteryzu-
je w jakis sposob rodzaj lub wtasciwosci oznaczanych nig towaréw lub ustug,
a jezeli tak, to czy przekaz, jaki wyraza, moze by¢ nosnikiem mylacych tresci
wzgledem charakteru, rodzaju badz witasciwosci tych towaréw badz ustug.
W orzecznictwie podkresla sie, ze ta grupa oznaczen powinna zawierac tresci
zgodne z zawartoscig opakowania, a wiec z towarem, ktoéry zostat wskazany
w wykazie [zob. wyrok WSA z dnia 21 czerwca 2010 r., VI SA/Wa 711/10; podob-
nie wyrok WSA z dnia 23 kwietnia 2012 r., VI SA/Wa 2032/11 oraz wyrok NSA
z dnia 4 lutego 2014 r., Il GSK 1708/12].
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1.2. Geograficzne pochodzenie towaru

Zgodnie z art. 129" ust. 1 pkt 12 pwp znaki zawierajace elementy o charakterze
geograficznym nie sg wytaczone z rejestracji, o ile nie s mylace. Mowa tu o sy-
tuacji, gdy oznaczenia odwotujg sie do rzeczywiscie istniejacych miejsc geo-
graficznych, zas rodzaj oznaczanych nimi towaréw nie budzi wsréd odbiorcow
skojarzen z okreslonym pochodzeniem geograficznym. Znaki te powinny by¢
traktowane przez odbiorcéw jako fantazyjne. Nie zawsze bowiem w przypad-
ku rozbieznosci pomiedzy pochodzeniem danego towaru w znaczeniu geo-
graficznym a geograficznym elementem znaku bedzie mozna méwic o ozna-
czeniu mylacym.

Innymi stowy w przypadku oznaczenh zawierajacych elementy o charakterze
geograficznym badz elementy sugerujgce to pochodzenie konieczne jest
dokonanie oceny, czy w odczuciu odbiorcy, do ktérego skierowane sg zgtoszo-
ne towary, znak ten moze wprowadza¢ w bfad co do jego pochodzenia geo-
graficznego.

Nalezy przyja¢, ze o fantazyjnym charakterze nazwy geograficznej zamiesz-
czonej w znaku mozna moéwic¢ wtedy, gdy nie ma watpliwosci, ze towar ozna-
czony taka nazwa nie pochodzi z regionu, na ktéry nazwa ta wskazuje. Dotyczy
to oznaczen zawierajacych rzeczywistag nazwe geograficzng, natomiast dany
obszar geograficzny nie stynie z produkgji towaréw, dla ktérych znak ten zo-
stat zgtoszony, np. ATENY dla kostki brukowej, BAHAMA dla wyrobéw cukierni-
czych, JAMAJKA dla wyrobéw czekoladowych.

Z fantazyjnym charakterem nazwy geograficznej mamy do czynienia takze
w przypadku, gdy na okreslonym obszarze nie jest raczej mozliwe wytwarza-
nie jakiegokolwiek rodzaju towaru, np. MOUNT BLANC dla materiatéw budow-
lanych wykonczeniowych, PACYFIK dla papierosow, TAJGA dla kosmetykdw,
ANNAPURNA dla poscieli.

Na gruncie omawianego przepisu decydujace jest zatem ustalenie, czy towary
lub ustugi przeznaczone do oznaczania zgtoszonym znakiem mogtyby, w od-
czuciu przecietnego odbiorcy, przynajmniej teoretycznie, pochodzi¢ z tego
obszaru w sensie geograficznym. W innych przypadkach nalezy uzna¢, ze od-
niesienie w znaku do nazwy geograficznej ma charakter fantazyjny.
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Nalezy takze podkresli¢, ze o rzeczywistym pochodzeniu towaru nie bedzie
decydowac siedziba zgtaszajacego, lecz ocena, czy oznaczenie to w powigza-
niu z towarem jest ze swej istoty mylace [zob. K. Szczepanowska-Koztowska
[w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo wtasnosci przemystowej, pod red.
R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 612-613].

Przyktadowo takie oznaczenia jak GULIANO CONTI lub FRANCESCA DOBRANI
zgtoszone przez polski podmiot w odniesieniu do ubran badz innych towaréw
zwigzanych z moda moga sugerowac konsumentom, ze towary te zostaty za-
projektowane lub wyprodukowane przez wioskiego projektanta, co oczywiscie
moze nie by¢ zgodne z prawda, bowiem powyzsze oznaczenia stanowig nazwy,
ktore odnoszg sie do postaci fikcyjnych. A zatem taka okolicznos¢ sama w sobie
nie jest wystarczajaca do zakwestionowania znaku jako mylacego. W rzeczywi-
stosci bowiem sga to przyktady oznaczen o charakterze sugestywnym nieposia-
dajacych wyraZnej sprzecznosci miedzy wrazeniem konsumenta, jakie wywotuje
na nim to oznaczenie, a cechami czy whasciwosciami oznaczanych nimi towaréw.

Jednoczesnie nalezy pamietaé, ze takze postugiwanie sie prawdziwym
oznaczeniem geograficznym jest ograniczone przepisami prawa. Zgodnie
z art. 129" ust. 4 nie udziela sie prawa ochronnego na znak towarowy wyta-
czony z rejestracji na podstawie przepiséw prawa krajowego, prawa Unii Eu-
ropejskiej lub umowy miedzynarodowej przewidujacych ochrone oznaczenia
geograficznego, nazwy pochodzenia, okreslenia tradycyjnego dla wina lub
gwarantowanej tradycyjnej specjalnosci, w zakresie w nich przewidzianych.

2. OZNACZENIA MYLACE WYROBOW ALKOHOLOWYCH

Przepis art. 129" ust. 2 pwp stanowi, ze ,w odniesieniu do wyroboéw alkoholo-
wych kazdy znak zawierajacy elementy geograficzne niezgodne z pochodze-
niem wyrobu alkoholowego uwaza sie za znak wprowadzajacy w btad”.

Norma wyrazona w art. 129" ust. 2 pwp zawiera wyrazny zakaz rejestracji ozna-
czen mylacych w stosunku do wyrobéw alkoholowych. W tym przypadku zo-
stanie uznane, ze kazdy znak zawierajacy elementy geograficzne niezgodne
z pochodzeniem wyrobu alkoholowego uwaza sie za znak wprowadzajacy
w bfad - znak mylacy.
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W przypadku towaréw stanowigcych wyroby alkoholowe przesadza wiec
samo istnienie w znaku elementéw niezgodnych z pochodzeniem towaru.
Pojecie elementy niezgodne z ich pochodzeniem nalezy rozumie¢ szeroko.
O uznaniu oznaczenia za mylace w tym przypadku bedzie wiec decydowacd
zaréwno rozbieznos¢ miedzy rzeczywistym miejscem pochodzenia towaru
a oznaczeniem odwotujgcym sie do rzeczywistych miejsc geograficznych, jak
i niezgodnos$¢ pod wzgledem umieszczenia w znaku elementéw stosowanych
w odniesieniu do napojéw alkoholowych wytwarzanych w okreslonym regio-
nie geograficznym.

W orzecznictwie podkresla sie bowiem, ze ocena mylacego charakteru w od-
niesieniu do wyrobow spirytusowych, co do zasady, nie odnosi sie do samego
towaru, ale do mozliwosci natozenia na ten wyréb alkoholowy znaku zawie-
rajgcego elementy stosowane w odniesieniu do napojéw alkoholowych wy-
twarzanych w okreslonym regionie geograficznym. Jezeli bowiem zgtoszony
znak zawiera w swej strukturze przedstawieniowej elementy, ktére okreslaja
jego szczegolne cechy lub inne specyficzne walory (V.S.0.P. — dlugos¢ okresu
lezakowania), a takze elementy wskazujace na okreslone pochodzenie geo-
graficzne (NAPOLEON - marka koniaku wytwarzanego w regionie Charentes)
wowczas, zgodnie z literalnym brzmieniem omawianego przepisu, nalezy
w kazdym przypadku uznag, ze takie oznaczenie ma mylacy charakter [zob. wy-
rok WSA z dnia 21 grudnia 2006 r., VI SA/Wa 1881/06]. W swietle tego przepisu
kazdy znak towarowy nieodpowiadajacy geograficznie pochodzeniu towaruy,
jezeli miatby by¢ uzywany do napojéw alkoholowych, stanowi bezwzgledna
przeszkode udzielenia prawa ochronnego, jako ze znak ten zawiera dane
niezgodne z prawda. Te niezgodnos¢ z prawda mozna réwniez rozumiec jako
przekazywanie fatszywej informacji co do pochodzenia towaru z okreslonego
miejsca [zob. wyrok NSA z dnia 6 pazdziernika 2009 r., [l GSK 111/09].

Urzad zwraca przy tym uwage, ze omawiany przepis postuguje sie pojeciem
~wyroby alkoholowe”, ktéry w kontekscie art. 129" ust. 2 pwp nalezy interpre-
towac szeroko, zgodnie z jego powszechnym rozumieniem, jako kazdy alko-
hol, w tym réwniez piwo. Zakaz postugiwania sie niezgodnym z rzeczywistym
oznaczeniem geograficznym nalezy odnosi¢ do wszelkich wyrobéw alkoholo-
wych, czyli wyrobéw spirytusowych, wina oraz piwa.
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2.1. Oznaczenia homonimiczne

Wsrdd oznaczen o charakterze mylacym w odniesieniu do pochodzenia geo-
graficznego miejsce szczegodlne przypisuje sie oznaczeniom zawierajgcym ele-
menty geograficzne prawdziwe w sensie dostownym, lecz z uwagi na zbiez-
nos$¢ z oznaczeniami geograficznymi stynacymi z pochodzenia okreslonych
towaréw moga one wprowadzac odbiorcéw w btad co do ich rzeczywistego
pochodzenia. S to nazwy homonimiczne mogace prowadzi¢ do btednego
przekonania konsumenta, ze oznaczane ta nazwa produkty pochodza z inne-
go, stynacego z danych wyrobdw terenu. Z tego powodu w przypadku ozna-
czerh homonimicznych zgodno$¢ co do pochodzenia w sensie geograficznym
nie stanowi w kazdym przypadku kryterium przesadzajacego o uzyskaniu
ochrony. W takim przypadku istotnym jest ustalenie, jak takie oznaczenie od-
bierane bedzie w obrocie.

Wyjatkiem jest mozliwo$¢ uzyskania ochrony na homonimiczne oznaczenia
geograficzne, wyfacznie w zakresie wina i piwa, o ile oznaczenia te beda sie
od siebie réznic. Stosowanie zarejestrowanej nazwy homonimicznej uwarun-
kowane jest zatem istnieniem w praktyce wystarczajgcego rozréznienia mie-
dzy pézniej rejestrowana nazwg homonimiczng a nazwa juz zamieszczona
w rejestrze, z uwzglednieniem koniecznosci réwnego traktowania zaintereso-
wanych producentéw i unikania wprowadzania konsumenta w biad.

3. PODSUMOWANIE

Nalezy zauwazy¢, ze zarzut mylacego charakteru oznaczenia dotyczy w za-
sadzie wyltacznie oznaczen zawierajacych w swej tresci elementy informa-
cyjne odnoszace sie do rodzaju, wiasciwosci lub szczegdlnych cech towaréw,
np. miod pszczeli, maka pszenna, cukier trzcinowy. Chodzi bowiem o ustale-
nie relacji, jaka istnieje pomiedzy warstwa znaczeniowag danego oznaczenia
a cechami towaru, na ktérym dane oznaczenie ma by¢ umieszczone. W konse-
kwencji zarzut mylacego charakteru oznaczenia moze dotyczy¢ jedynie tych
oznaczen, ktére zawieraja w swej tresci element informacyjny odnoszacy sie
do cech towaru, co powoduje, ze mylacy charakter maja tez czesto znaki opi-
sowe. Mylacy charakter nie dotyczy natomiast oznaczen stricte fantazyjnych.
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Zgodnie zart. 129" ust. 1 pkt 13 pwp nie udziela sie prawa ochronnego na ozna-
czenie, ktére stanowi lub odtwarza w swoich zasadniczych elementach nazwe
odmiany roslin zarejestrowang z wczesniejszym pierwszenstwem w Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub na podstawie przepiséw prawa Unii Europejskiej albo
wigzacej Rzeczpospolita Polskg umowy miedzynarodowej, przewidujacych
ochrone praw do odmiany roslin, i odnosi sie do odmian roslin tego samego
gatunku lub gatunkéw $cisle spokrewnionych.

Rozpatrujgc zgtoszenie znaku towarowego zawierajacego nazwe odmiany ro-
$lin, Urzad bierze pod uwage normy prawa krajowego, unijnego i miedzynaro-
dowego, w szczegdlnosci Konwencji UPOV.

Zgodnie z art. 20 ust. T ww. Konwencji UPOV ,Odmiana powinna zosta¢ ozna-
czona przez nadanie jej nazwy, ktéra bedzie stanowi¢ jej nazwe rodzajowa”.

Konwencja UPOV w art. 20 ust. 7 naktada réwniez obowigzek uzywania nazwy
odmiany dla kazdego podmiotu wystawiajgcego na sprzedaz lub wprowadza-
jacego na rynek materiat siewny danej odmiany.

Tym samym, zapis Konwencji UPOV przesadza o rodzajowym charakterze na-
zwy odmiany roslin — nazwa bezposrednio opisuje rodzaj odmiany, umozliwia-
jac jej identyfikacje.

Ponadto art. 20 ust. 1 pkt b Konwencji UPOV nakfada na strony Konwencji obo-
wigzek dopilnowania, aby zadne prawa do nazwy zarejestrowanej jako nazwa
odmiany nie ograniczaty swobodnego postugiwania sie nazwa odmiany, na-
wet po wygasnieciu prawa hodowcy.

Obowigzujgca ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. [tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 568] w zakresie nazewnictwa odmian roslin wprost odwotuje
sie do wymagan Rozporzadzenia 2100/94 oraz do Rozporzadzenia Komisji

259



INAKITOWAROWE
CZESC11. BEZWZGLEDNE PRZESZKODY UDZIELENIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY

(WE) nr 637/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiajacego reguty wykonawcze
co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunkéw roslin rolniczych i wa-
rzywnych (art. 6 ust. 1 pkt 2). Wskazane Rozporzadzenie 2100/94 w art. 17 doty-
czacym uzywania nazwy odmian naktada na kazdego obowigzek postugiwa-
nia sie nazwa odmiany w obrocie gospodarczym sktadnikami odmiany roslin.
Podobnie polska ustawa o ochronie prawnej odmian roslin z dnia 26 czerwca
2003 . (t.j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 432) naktada obowigzek postugiwania sie nazwag
odmiany roslin (art. 9 ust. 4). Ponadto nazwa odmiany roslin jest chroniona wy-
facznym prawem hodowcy na podstawie przepiséw Rozporzadzenia 2100/94
oraz ustawy o ochronie prawnej odmian roslin z dnia 26 czerwca 2003 r.

Z uwagi na przepis art. 129" ust. 1 pkt 13 pwp Urzad odmowi udzielenia prawa
ochronnego na kazdy znak towarowy stanowiacy lub odtwarzajacy w swoich
zasadniczych elementach nazwe odmiany roslin, niezaleznie od tego, kto be-
dzie podmiotem zgtaszajacym - hodowca uprawniony z wylacznego prawa
do odmiany czy tez osoba trzecia. Odmowa bedzie co do zasady dotyczyta
towarow zgtoszonych w kl. 31 klasyfikacji nicejskiej — odmian roslin tego same-
go lub scisle spokrewnionego gatunku, w szczegdlnosci materiatu siewnego,
szkotkarskiego, nasadzeniowego i rozmnozeniowego.

W orzeczeniu Sadu UE z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie T-569/18 Kordes’
Rose Monique wskazano, ze termin ,zasadniczy element” nie jest definiowany
ustawowo. Wazne jest jednak dokonanie wyktadni przepisu ograniczajacego
rejestracje nazw odmian rosdlin w $wietle jego celu, ktdrym jest zapewnienie
swobodnego dysponowania nazwami odmian. W przypadku znaku towaro-
wego sktadajacego sie z kilku elementéw stownych, z ktérych jeden stanowi
nazwe odmiany, nalezy wzig¢ pod uwage wymdg dostepnosci nazw odmian.
Dlatego wazne jest ustalenie, czy rejestracja zgtoszonego znaku towarowego
zakiéca swobodne korzystanie z nazwy odmiany zawartej w tym znaku. Jezeli
z analizy ztozonego zgtoszonego znaku towarowego wynika, ze jego zasadni-
cza funkgja nie jest oparta na nazwie odmiany, ale na innych elementach znaku
towarowego, zachowany jest wymdg dostepnosci nazw odmian i jego reje-
stracja jest dopuszczalna.
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W celu ustalenia powyzszego Sad wskazat, ze nalezy odwotac sie w szczegél-
nosci do takich kryteriéw jak:

charakter odrézniajacy innych elementoéw;
przestanie, jakie niesie ze soba zgtoszony znak towarowy jako catos¢;

wizualna dominacja réznych elementéw (ze wzgledu na ich wielkos$¢
i pozycje lub liczbe elementéw tworzacych znak).

Zgodnie z tymi kryteriami nazwa odmiany nie stanowi ,zasadniczego elemen-
tu” zgtoszonego znaku towarowego, jezeli pierwotna podstawowa funkcja tego
znaku opiera sie na innych elementach, ktére go tworzg, tak wiec oznaczenie
tej odmiany zostaje zredukowane w zgtoszonym znaku do czysto rodzajowego
wskazania zawartego w tym znaku wytacznie w celach informacyjnych.

Takze postanowienia normy art. 20 ust. 8 Konwencji UPOV nie wykluczajg
stosowania znaku towarowego wraz z nazwg odmiany, ale stawiajg warunek
tatwej rozpoznawalnosci nazwy odmiany w takim oznaczeniu: ,Jesli odmiana
jest wystawiana na sprzedaz lub wprowadzana na rynek, mozliwe jest powia-
zanie zarejestrowanej nazwy odmiany ze znakiem towarowym, nazwa handlo-
w3 lub innym podobnym oznaczeniem. Jesli dojdzie do takiego powiazania,
nazwa musi by¢ fatwo rozpoznawalna”.

Ponadto Urzad moze odmowic¢ udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie,
ktérego elementem jest nazwa odmiany roslin, z powodu braku jego zdolnosci
odrézniajacej, takze w stosunku do innych towaréw czy tez ustug niz te z kl. 31
klasyfikacji nicejskiej, na podstawie art. 129" ust. 1 pkt 2, 3 i 4 pwp. Bedzie tak
w przypadku, gdy oznaczenie zgtoszone jako znak towarowy sktada sie z na-
zwy odmiany roslin i pozbawione jest innych elementéw wyrézniajacych znak
w obrocie handlowym, a przeznaczone jest do oznaczania towaréw majacych
pochodzenie roslinne.

Przyktad

Chroniona jest nazwa odmiany jabtoni domowej, a znak towarowy zostat zgto-
szony do oznaczania nastepujacych towaréw i ustug: przekaski na bazie owo-
cow (kl. 29), soki owocowe (kl. 32), cydr (k. 33), sadownictwo (kl. 44).
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Urzad uznaje takie oznaczenie za opisowe w rozumieniu art. 129" ust. 1
pkt 3 pwp jako wskazujace wytacznie na sktad rodzajowy towaréw — odmia-
ne roslin, na ktérej bazie zostaty one wytworzone. Z kolei w przypadku sa-
downictwa nazwa odmiany informuje, ze przedsiebiorca zajmuje sie uprawa
danej odmiany roslin. Tym samym zgtoszone oznaczenie jest rowniez niedy-
stynktywne, w rozumieniu art. 129" ust. 1 pkt 2 pwp - nie bedzie postrzegane
jako znak towarowy, a wiec jako oznaczenie identyfikujace komercyjne zrédto
pochodzenia towaréw. Ta sama prawna podstawa odmowy bedzie dotyczy-
fa nazw odmian roslin, ktére nie sa chronione wyfgcznym prawem hodowcy,
ale zostaty wpisane do krajowych rejestréw odmian roélin jako dopuszczone
prawnie do obrotu.

Oznaczenia sktadajace sie wytacznie z nazwy odmiany roslin nie moga by¢
bowiem zmonopolizowane poprzez uzyskanie prawa wytgcznego na znak
towarowy, poniewaz szczegélne przepisy prawne zobowigzujg do ich uzywa-
nia wszystkie podmioty uczestniczace w obrocie gospodarczym [zob. art. 126
ust. 1 pkt 17 ustawy o nasiennictwie].

Nalezy wiec pamieta¢, ze nazwa odmiany inkorporowana w innych niz zasad-
nicze elementach znaku pozostaje nazwa rodzajowa dla okreslonych roslin,
a wiec uprawniony ze znaku towarowego nie ma mozliwosci egzekwowania
swoich praw w stosunku do podmiotéw trzecich zobligowanych na podsta-
wie innych przepiséw do stosowania w okreslonych okolicznosciach nazwy
odmiany jako takiej.

Dla nazw odmian roslin wskazujacych na wiasciwos¢ towaréw czy tez ustug
(np. ich rodzaj, sktad) ma bowiem zastosowanie norma art. 156 ust. 1 pkt 2 pwp:
»Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania
uzywania w obrocie przez inne osoby (...) oznaczen, ktdre nie maja odrézniaja-
cego charakteru lub ktére dotycza rodzaju (...) lub innych wiasciwosci towaréw”.

Urzad jednoczesnie podkresla, ze powyzszy przyktad ilustruje jedynie ograni-
czenia w wykonywaniu prawa ochronnego na znaku towarowym inkorporuja-
cym nazwe odmiany, zastrzegajac, iz uprawniony ze znaku towarowego moze
na podstawie innych przepiséw unijnych badz krajowych, w szczegélnosci
jako uprawniony z prawa wytacznego do odmiany, egzekwowac swoje dodat-
kowe uprawnienia w okreslonej sytuacji prawnej. Jak juz wczesniej wskazano,
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odmiany roslin moga bowiem by¢ chronione wytacznym prawem hodowcy,
a takze moga by¢ wpisane do krajowych rejestréw odmian (réwniez jako od-
miany amatorskie i regionalne).

Znaczenie maja tu normy Rozporzadzenia 2100/94, a takze polska ustawa o na-
siennictwie zdnia 9 listopada 2012 r. i ustawa o ochronie prawnej odmian roslin
z dnia 26 czerwca 2003 r.

Przyktady znakéw towarowych zawierajgcych nazwy odmian roslin, na ktére Urzad
odméwit udzielenia prawa ochronnego

® RADIUS - przeznaczony do oznaczania towaréw z kl. 31 (Z.381664);
® BAMAR - przeznaczony do oznaczania towaréw z kl. 31 (Z.381665).
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Rozdziat |

NARUSZENIE PRAW OSOBISTYCH

LUB MAJATKOWYCH OSOB TRZECICH -

art. 132" ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wtasnosci
przemystowej

1. WSTEP

Zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 1 pwp ,po rozpatrzeniu sprzeciwu, o ktérym
mowa w art. 152% ust. 1 pwp lub art. 1527 ust. 1 pwp, uznanego za zasadny
nie udziela sie prawa ochronnego na znak towarowy, ktérego uzywanie naru-
sza prawa osobiste lub majgtkowe 0s6b trzecich”.

Urzad jest uprawniony do rozstrzygania kwestii dotyczacych naruszenia praw
majatkowych lub osobistych oséb trzecich. Wojewédzki Sad Administracyjny
w Warszawie w wyroku z dnia 27 listopada 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 1388/07,
stwierdzit, ze ,Urzad Patentowy RP posiada wytaczna kognicje w sprawach de-
cyzji w zakresie rejestrowalnosci znaku towarowego, jak i przeszkéd w rejestra-
¢ji okreslonego znaku oraz posiada uprawnienia do samodzielnego ustalenia
faktow i dokonania prawnej oceny zebranego materiatu dowodowego, w tym
do ustalenia, czy znak towarowy narusza prawa osobiste lub majatkowe”.

W tym zakresie ocenie Urzedu podlega $cisle zakreslona kwestia uzywania
znaku towarowego, w sposéb ktéry narusza prawa osobiste lub majatkowe
0s0b trzecich.

W zakresie uzywania znaku nalezy zwréci¢ uwage na norme art. 153 pwp, zgod-
nie z ktéra: ,Przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy nabywa
sie prawo wytacznego uzywania znaku w sposéb zarobkowy lub zawodowy
na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”. Z kolei art. 154 pwp doprecyzo-
wuje, ze ,Uzywanie znaku towarowego polega w szczegdlnosci na: 1) umiesz-
czaniu tego znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opako-
waniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ich imporcie

267



INAKITOWAROWE
CZESC111. PODSTAWY SPRZECIWU NA PODSTAWIE ART. 132 PWP

lub eksporcie oraz sktadowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu,
a takze oferowaniu lub $wiadczeniu ustug pod tym znakiem; 2) umieszczaniu
znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu lub
zwigzanych ze swiadczeniem ustug; 3) postugiwaniu sie nim w celu reklamy”,

Nalezy pamieta¢, ze ,Kwalifikacja naruszenia praw majatkowych z art. 132’
ust. 1 pkt 1 pwp, analogicznie do praw osobistych, jest przeprowadzona
na podstawie przepiséw regulujacych wczesniejsze prawo podmiotowe. Naru-
szenie wystepuje wtedy, gdy sg spetnione w Swietle tych przepiséw wszystkie
przestanki bezprawnej ingerencji we wczesniejsze prawo podmiotowe” [por.
Komentarz do art. 132 ust. 1 pkt 1 pwp [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14b, Pra-
wo wiasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 20171.

Ocena naruszenia praw podmiotowych - osobistych, czy tez majatkowych, przez
organ administracyjny w postepowaniu administracyjnym jest sytuacjg szcze-
g6lna. Prowadzona jest ona przede wszystkim w wypadku, gdy strona wnoszaca
sprzeciw nie przedstawia wyroku sadu powszechnego stwierdzajgcego naru-
szenie. Postepowanie cywilne umozliwia bowiem dochodzenie ochrony praw
w szerszym zakresie z uwzglednieniem takze postepowania dowodowego.

Podczas sktadania podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy
nie jest wymagane od zgfaszajacego wykazanie sie tytutem prawnym do zgto-
szenia znaku na swoja rzecz. Zaktada sie dobrg wiare zgfaszajacego, co ozna-
Cza, ze przyjmuje sie, iz przystuguje mu uprawnienie do tego znaku [zob. wyrok
WSA w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2007 r., VI SA/Wa 978/07; M. Andrzejewski,
P. Kostanski, Prawo wtasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2010].

Tym samym strona wnoszaca sprzeciw powinna przedstawi¢ materiat dowo-
dowy pozwalajacy w sposob jednoznaczny ustali¢ istnienie prawa podmioto-
wego i jego naruszenie (zagrozenie naruszeniem) przez zgtoszenie znaku to-
warowego z zamiarem jego uzywania.

Przyktadowo ustalenie ingerencji w dobra osobiste wnoszacego sprzeciw wa-
runkowane jest zidentyfikowaniem takiego dobra przez podmiot domagajacy
sie ochrony. Urzad Patentowy jako organ administracyjny ,nie poszukuje” bo-
wiem mozliwych obszaréw naruszen i nie antycypuje zakresu tego naruszenia,
czytezzagrozeniawtymwzgledzie.Inaczejmdwiac, todownoszacego sprzeciw
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nalezy zindywidualizowanie i jednoznaczne wskazanie dobra osobistego, ktére
jest przedmiotem naruszen zwigzanych ze zgtoszeniem znaku towarowego —
Urzad nie moze w tym zakresie poszukiwac potencjalnie naruszonych débr
i praw na dobrach osobistych ani tezdomniemywac zakresu ich naruszenia.

Spetnienie ustawowych warunké4w odmowy udzielenia prawa ochronnego
na znak towarowy zgodnie z trescig art. 132" ust. 1 pkt 1 pwp jest oceniane
przez Urzad z perspektywy daty zgtoszenia znaku towarowego. Zagadnie-
nia zwigzane z kwestiami podmiotowymi i przedmiotowymi wigzacymi sie
z prawem zgtoszonym do ochrony, a w szczegdlnosci takie, czy zgtaszajace-
mu w ogdle przystuguje prawo do zgtoszonego znaku, nalezy ocenia¢ we-
dtug daty zgtoszenia znaku towarowego [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia
27 listopada 2008 r., VI SA/Wa 1388/07, potwierdzony przez wyrok NSA z dnia
26 stycznia 2010 r., Il GSK 344/09]. Zastosowanie znajduje tutaj tzw. zasada prio-
rytetu, zgodnie z ktérg w przypadku kolizji miedzy prawem osobistym i/lub
majgtkowym a znakiem towarowym priorytet przyznaje sie prawu powstate-
mu wczesniej. Jednakze samo pierwszenstwo w prawie moze okazac sie nie-
wystarczajace do stwierdzenia jego naruszenia — przyktadowo prawo do firmy
funkcjonalnie moze dotyczy¢ innego rynku niz rynek towaréw, dla ktérych
zgtaszany jest znak towarowy.

Nalezy zauwazy¢, ze naruszenie praw osobistych lub majatkowych oséb trze-
cich ma charakter obiektywny w tym sensie, Ze jest niezalezne od wiedzy zgta-
szajagcego w momencie sktadania wniosku o udzielenie prawa ochronnego
na znak towarowy o tym, ze prawa o0séb trzecich sa naruszane [zob. wyrok NSA
z dnia 30 marca 2006 r., Il GSK 9/06].

Zgodnie z tredcig art. 133 pwp ,Jezeli uprawniony do wczesniejszego znaku to-
warowego lub uprawniony z wczesniejszego prawa osobistego lub majatkowe-
go wyrazi pisemna zgode na udzielenie prawa ochronnego na p6zniejszy znak
towarowy sprzeciw, o ktéorym mowa w art. 152% ust. 1 lub art. 152" ust. 1, podle-
ga oddaleniu”. W zwigzku z powyzszym w przypadku nadestania pisemnej zgo-
dy dochodzi do usuniecia bezprawnosci naruszenia art. 132" ust. 1 pkt 1 pwp.

Okolicznosciami wytaczajacymi bezprawnos¢ naruszenia moga by¢ réwniez
dziatanie w ramach porzadku prawnego czy tez wykonywanie wtasnego pra-
wa podmiotowego.
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Przepis art. 132* ust. 1 pkt 1 pwp nie wymienia wprost, jakie kategorie praw
podmiotowych moga stanowi¢ przeszkode w uzyskaniu prawa ochronnego
na znak towarowy. Kategoriami praw osobistych i majgtkowych, ktére moga
zostac naruszone przez uzywanie znaku towarowego, sa przede wszystkim:

prawo do imienia, nazwiska, pseudonimu;
prawo do wizerunku;

prawo do firmy;

prawo z rejestracji wzoru przemystowego;
prawo do nazwy zespotu muzycznego;

autorskie prawa osobiste i majatkowe.

2. PRAWO DO IMIENIA, NAZWISKA, PSEUDONIMU

Nazwisko jest oznaczeniem osoby fizycznej, symbolem i emanacjg jej tozsa-
mosci [zob. G. Tylec, Imie i nazwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim
prawie cywilnym, Lublin 2013]. Nazwisko, jako dobro osobiste w rozumieniu
art. 23 kc, moze stanowi¢ jednoczesnie znak towarowy [zob. wyrok NSA z dnia
20 wrzesnia 2006 r., Il GSK 115/06].

W razie kolizji zgtoszonego lub zarejestrowanego znaku towarowego zawie-
rajgcego nazwisko z prawem podmiotowym do nazwiska osoba, ktdrej dobro
osobiste (prawo do nazwiska) zostato naruszone, moze zadac zaprzestania
dziatan naruszajacych jej prawa badZ uniemozliwienia rejestracji przed Urze-
dem Patentowym RP, co nie wylacza roszczenia o ochrone débr z art. 23 i 24 kc
[zob. wyrok SN z dnia 17 marca 1988 ., IV CR 60/88].

Nalezy przy tym pamieta¢, iz fundamentalng cechg praw osobistych jest to,
ze sg one $cisle zwigzane z podmiotem - zasadniczo razem z nim powstajg
i wygasaja. Tym samym ochrony dobra osobistego w postaci nazwiska moze
domagac sie tylko osoba, ktéra dysponuje wiasnym prawem podmiotowym
do tego nazwiska.

Sam fakt, Zze znak towarowy zawiera nazwisko bedace jednoczesnie nazwiskiem
innej osoby, nie oznacza automatycznie, ze mamy do czynienia z naruszeniem
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praw osobistych. W obliczu niezliczonej ilosci nazwisk mozna hipotetycznie
przypuszczad, ze niemal kazdy zgtoszony znak towarowy moze by¢ jedno-
czesnie czyims$ nazwiskiem. Z naruszeniem prawa osobistego w postaci prawa
do nazwiska mamy do czynienia w sytuacji, gdy zgtoszony znak towarowy za-
wierajacy nazwisko moze wywota¢ u odbiorcéw skojarzenie konkretnej osoby
ze znakiem towarowym, w ktérym wystepuje to nazwisko. Dzieje sie tak naj-
czesciej, gdy oprocz nazwiska wykorzystano takze imie osoby go noszacej.

Kazda z takich sytuacji wymaga odrebnej analizy — moga bowiem zachodzi¢
okolicznosci wytaczajace bezprawnos¢ naruszenia (wtasne prawo podmioto-
we zgtaszajacego do nazwiska). Konieczne moze by¢ wiec w tych wypadkach
rozstrzygniecie kolizji praw podmiotowych. Brak naruszenia prawa podmioto-
wego nie oznacza przy tym, ze po uwzglednieniu innych okolicznosci nie zaist-
nieje przestanka zgtoszenia w ztej wierze znaku towarowego [zob. orzeczenie
SUE w sprawach T-795/17 NEYMAR i T-3/18, T-4/18 ANN TAYLOR]. Jest ona jednak
badana w postepowaniu zgtoszeniowym - nie jest podstawg sprzeciwu.

W orzeczeniach z dnia 13 maja i 10 czerwca 1937 r. Wydziat Odwotawczy stwier-
dzit, Zze do naruszenia praw osobistych moze doj$¢ w przypadku, gdy nazwisko
zostanie uzyte w znaku towarowym w celu nadania mu sity atrakcyjnej i jedno-
czesnie jest ono nazwiskiem $cisle okreslonej osoby. Sytuacja taka nie ma jednak
miejsca w przypadku postuzenia sie nazwiskiem rodu wygastego albo tez nazwi-
skiem osoby, ktdra nie stata sie powszechnie znana ogétowi spoteczenstwa [zob.
orzeczenia Wydziatu Odwotawczego Urzedu z dnia 13 maja i 10 czerwca 1937 r].

Do naruszenia art. 132" ust. 1 pkt 1 pwp moze dojs¢ réwniez woéwczas, gdy
zgfaszajacy $wiadomie zgtasza znak towarowy zawierajacy cudze nazwisko
w celu skorzystania z jego renomy — wskazania, ze osoba noszaca to nazwisko
jest zaangazowana w proces wytwarzania towaréw [zob. J. Mordwitko-Osajda,
Znak towarowy. Bezwzgledne przeszkody rejestracji, Warszawa 2009]. Jednakze
zdaniem Grzegorza Tylca o naruszeniu praw autorskich i majatkowych mozna
moéwic jedynie wtedy, gdy umieszczenie w tresci znaku towarowego cudzego
nazwiska wyrzadza szkode osobie, ktéra je nosi [zob. G. Tylec, Imie i nazwisko
osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim prawie cywilnym, Lublin 2013].

Imie, podobnie jak nazwisko, petni role indywidualizacyjna. Zazwyczaj samo
imie bez nazwiska nie jest wystarczajace do oznaczenia konkretnego cztowieka,
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dlatego wykorzystanie imienia w znaku towarowym rzadziej bedzie prowadzito
do naruszenia débr osobistych na gruncie art. 132" ust. 1 pkt 1 pwp, chyba Zze ,kon-
tekst ekspozycji znaku towarowego nie pozostawia watpliwosci, ze chodzi o imie
okreslonej osoby”. Tak byto w przypadku zarejestrowania w rok po $mierci Marle-
ne Dietrich na rzecz spoéfki Lighthouse GmbH znaku towarowego ,Marlene” [zob.
wyrok Federalnego Trybunatu Sprawiedliwosci w Niemczech z dnia 1 grudnia
1999 r., BGH 1 ZR 49/97, zob. J. Balcarczyk-Myczkowska, Prawo do wizerunku w Re-
publice Federalnej Niemiec, PIPWI UJ 2005, z. 89].

Pseudonim, jako ,przybrane nazwisko, imig, wybrany znak graficzny itd. uzy-
wany w druku i w innych wystapieniach publicznych zamiast nazwiska wiasci-
wego” [por. Popularna encyklopedia powszechna, pod red. K. Pastuszczaka, Kra-
kéw 1996], podobnie jak imie i nazwisko, stanowi dobro osobiste w rozumieniu
art. 23 kc, ktére moze by¢ znakiem towarowym.

Urzad Patentowy decyzjg z dnia 22 czerwca 2011 r. odméwit na podstawie
art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp (obecnie art. 132" ust. 1 pkt 1 pwp) udzielenia prawa
ochronnego na stowny znak towarowy ,DODA ENERGY DRINK". W uzasadnie-
niu wskazat, ze zarejestrowanie przedmiotowego znaku narusza prawa 0so-
biste i majatkowe polskiej piosenkarki Doroty Rabczewskiej, postugujacej sie
pseudonimem DODA.

3. PRAWO DO WIZERUNKU

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktéra
normuje problematyke rozpowszechniania wizerunku, nie zawiera definicji le-
galnej wizerunku. Kodeks cywilny, ktéry w art. 23 wymienia prawo do wizerun-
ku jako przyktad dobra osobistego, réwniez nie definiuje tego pojecia. Zdaniem
Janusza Barty i Ryszarda Markiewicza wizerunek kojarzony jest najczesciej
z ,wygladem czlowieka, z zespotem cech zewnetrznych charakterystycznych
dla danej jednostki, a zwtaszcza z tym, co dla tego wygladu jest najbardziej
wyrodzniajace - czyli z twarzg” [por. J. Barta, R. Markiewicz, Wokét prawa do wi-
zerunku, ZNUJ PWiOWI 2002, z. 80]. Wizerunek, podobnie jak imie czy nazwi-
sko, moze stanowi¢ znak towarowy — tym samym moze naruszac cudze prawa
osobiste i majatkowe.
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Przyktady

W decyzji z dnia 6 listopada 2002 r. Urzad stwierdzit, ze zgtoszony w celu udzie-
lenia prawa ochronnego znak towarowy ZAGtOBA narusza prawa osobiste
i majatkowe o0s6b trzecich. Grafika znaku przedstawia wizerunek aktora Mie-
czystawa Pawlikowskiego, odtworcy roli ZAGLOBY w filmie Jerzego Hoffmana
pod tytutem ,Potop”.

W decyzji z dnia 26 marca 2012 r. Urzad stwierdzit, ze zgtoszony znak towarowy
narusza prawa osobiste i majatkowe Stanistawa Tyma. Zgtoszony znak towaro-
wy zawiera element, ktory jest graficznym odwzorowaniem zdjecia portreto-
wego wykonanego na podstawie kadru z polskiego filmu fabularnego z 1981 r.
pod tytutem ,Mis” (w rezyserii Stanistawa Barei).

4. PRAWO DO FIRMY

Zagadnienia zwigzane z firmga zostaty uregulowane w przepisach art. 43' i nast.
Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 43% § 1 kc przedsiebiorca dziata pod firma.

+Firma jest oznaczeniem, pod ktérym dziata przedsiebiorca. W obecnym sta-
nie prawnym firma stanowi wylacznie oznaczenie przedsiebiorcy (podmio-
tu). Przepisy Kodeksu cywilnego wyraznie oddzielaja firme jako oznaczenie
przedsiebiorcy od oznaczenia przedsiebiorstwa w znaczeniu przedmiotowym
(zob. art. 432§ 3, art. 55' pkt 1 kc)” [por. Komentarz do art. 43? [w:] Kodeks Cywilny.
Komentarz, pod red. K. Osajdy, Warszawa 2020].
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Konstrukcja oznaczenia w postaci firmy opiera sie na tzw. korpusie firmy -
jej zasadniczej czesci (rdzeniu) oraz dodatkach fakultatywnych. W przypad-
ku osoby fizycznej elementem obowigzkowym firmy jest jej imie i nazwisko,
w przypadku oséb prawnych - nazwa osoby prawnej oraz okreslenie jej formy
prawnej. Firma moze zawiera¢ tez inne, nieobowiazkowe elementy - w przy-
padku osoby fizycznej sg to najczesciej okreslenia fantazyjne badz okreslenia
opisowe wskazujace na branze, w ktérej przedsiebiorca dziata.

Firma moze petnic¢ rézne funkcje: indywidualizujaca, informacyjng, gwarancyj-
ng, reklamowa [zob. Funkcja firmy [w:] System prawa handlowego, t. 3, Prawo wias-
nosci przemystowej, pod. red. E. Nowinskiej, K. Szczepanowskiej-Koztowskiej,
Warszawa 2015].

W doktrynie przewaza poglad, ze firma jest dobrem o mieszanym charakterze —
osobisto-majatkowym, tak samo mieszany charakter ma prawo do firmy [por.
t. Zelechowski, Ochrona oznaczeri odrézniajgcych w prawie zwalczania nieuczci-
wej konkurencji. Zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa 2019].

Nalezy zwr6ci¢ uwage, ze ustawodawca odrebnie uregulowat ochrone prawa
do firmy w art. 43 kc. Urzad podziela poglad, iz ,Komentowany przepis okre-
$la srodki ochrony bezwzglednego, skutecznego erga omnes prawa do firmy.
Rezim ochrony prawa do firmy jest autonomiczny i odrebny od rezimu ochrony
dobr osobistych oséb fizycznych (art. 24 kc) oraz 0séb prawnych (art. 43 kc)
(...). Oznacza to, Ze art. 43" kc zawierajacy $rodki ochrony prawa do firmy wy-
tacza stosowanie art. 24 § 1 kc w odniesieniu do ochrony firmy” [Komentarz do
art. 43'° [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz, pod red. K. Osajdy, Warszawa 2020].

Zgodnie z orzecznictwem ,0 naruszeniu prawa do firmy nie moze przesadzac
samo zarejestrowanie (nawet poézniejsze) podobnego do firmy (nazwy) przed-
siebiorstwa znaku towarowego. Wytacznos¢ prawa do firmy (nazwy) nie jest bo-
wiem zupetna, a jej granice wyznacza zasieg terytorialny, przedmiotowy faktycz-
nej dziatalnosci uzywajacego nazwy. Tylko w tych granicach moze dojs¢ do kolizji
pomiedzy podobnymi: nazwa (firma) przedsiebiorstwa i zarejestrowanym zna-
kiem towarowym (zob. m.in. wyroki NSA: z 28 listopada 2018 r., Il GSK 4104/16;
z 26 kwietnia 2006 ., Il GSK 31/06; z 17 wrzesnia 2008 ., | GSK 406/08; z 28 pazdzier-
nika 2008 r., Il GSK 400/08; z 3 kwietnia 2014 r., Il GSK 244/13; z 17 lutego 2015 r,,
Il GSK 86/14, CBOSA)” [por. wyrok NSA z dnia 13 listopada 2019 ., Il GSK 2807/171].
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»Jak wskazat NSA w wyroku z 26 kwietnia 2006 r., Il GSK 31/06 (OSP 2008, nr 11,
poz. 121) wykacznos¢ prawa do firmy nie jest zupetna. Jej granice wyznacza za-
sieg (terytorialny, przedmiotowy), faktycznej dziatalnosci uzywajacego nazwy.
Ze wzgledu na brak formalnego ustalenia i ograniczenia zakresu terytorialne-
go tego prawa w rejestrze (np. do terytorium miejscowosci, wojewddztwa)
oraz sformalizowanego zwigzania go z rodzajem dziatalnosci przedsiebior-
cy (wytacznos¢ w odniesieniu do okreslonej branzy), zakres prawa do firmy
jest dynamiczny — w razie sporu (kolizji), musi kazdorazowo podlegac bada-
niu z uwzglednieniem rynku (terytorialnego i przedmiotowego), na ktérym
przedsiebiorca dziata pod firma” [por. wyrok Sgdu Okregowego w todzi z dnia
21 pazdziernika 2006 r., XIll Ga 280/160].

W swietle art. 43'° kc domniemywa sie, ze dziatanie prowadzace do zagro-
Zenia lub naruszenia prawa do firmy jest dziataniem bezprawnym. Jednakze
to na domagajgcym sie ochrony spoczywa ciezar dowodu, ze jego prawo zo-
stato naruszone (og6lna zasada wynikajaca z art. 6 kc).

~Prawo do firmy jest zagrozone, gdy nieuprawnione korzystanie z niej przez
innego przedsiebiorce prowadzi do nieusprawiedliwionego czerpania zyskow
z naktadéw inwestycyjnych uprawnionego na reklame albo naraza na szwank
renome uprawnionego. Z zagrozeniem, o ktérym mowa w art. 43'°, musi
sie wigzac realne ryzyko naruszenia praw do firmy. Powoda obcigza dowdd,
ze przystuguje mu prawo do firmy i Ze jego firma jest realnie zagrozona naru-
szeniem” [zob. wyrok Sadu Okregowego w Warszawie zdnia 13 czerwca 2016r.,
XXII GWzt 81/15, i cytowane orzecznictwo i literatural. Sad Apelacyjny w War-
szawie w wyroku z dnia 8 marca 2018 r., sygn. akt VIl Aga 153/18, zgodzit
sie w tym wzgledzie z sgdem okregowym, dodajac, iz w doktrynie prawa pol-
skiego przewaza poglad, Ze rejestracja firmy nie ma charakteru konstytutyw-
nego i nie ksztattuje prawa wytacznego. Prawo to powstaje z chwilg rozpo-
czecia uzywania firmy na danym rynku w zwiagzku z podjeciem dziatalnosci
gospodarczej.

Ponadto ,warunkiem zaistnienia aktu naruszenia prawa do firmy jest powsta-
nie niebezpieczenstwa wprowadzenia w bfad odbiorcéw co do tozsamosci
z innym przedsiebiorstwem, jak réwniez co do zwigzkéw organizacyjnych, go-
spodarczych i prawnych tgczacych obydwa przedsiebiorstwa. W konsekwen-
¢ji przedsiebiorca, ktéry domaga sie ochrony swej firmy/nazwy wchodzacej
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w konflikt ze znakiem towarowym, winien wykazaé¢, ze jego firma/nazwa jest
znana krajowym odbiorcom okreslonych towaréw” [por. wyrok NSA z dnia
2 grudnia 2014 r., Il GSK 1584/13]. NSA zgodzit sie w tym wzgledzie ze stanowi-
skiem Sadu | instancji, ze podstawowym kryterium oceny kolizji nazwy i znaku
jest faktyczne uzywanie nazwy w obrocie, a nie tylko spetnienie formalnosci
zwigzanych z podjeciem (rozpoczeciem) takiego uzywania, bowiem tylko
woOwczas hazwa rzeczywiscie, a zarazem ciagle i dtugotrwale uzywana w obro-
cie moze realizowac funkcje indywidualizujaca.

Co do zasady w przypadku kolizji miedzy firma przedsiebiorcy a znakiem towaro-
wym priorytet przyznaje sie prawu powstatemu wczesniej [zob. wyrok NSA z dnia
10 stycznia 2002 ., Il SA 3390/01; wyrok NSA z dnia 3 kwietnia 2014 r., Il GSK 244/13;
wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 pazdziernika 2005 r., VI SA/Wa 1008/05].

W zwigzku z powyzszym podmiot domagajacy sie ochrony prawa do fir-
my w postepowaniu sprzeciwowym na podstawie art. 1321 ust. 1 pkt 1 pwp
powinien wykaza¢, ze takie prawo mu przystuguje (por. regulacja art. 152"
ust. 1 pwp — ,uprawniony z prawa”), z uwzglednieniem wczesniejszego uzy-
wania firmy na rynku w zakresie kolidujagcym z wykazem towaréw i ustug zgto-
szonego znaku towarowego. Przestanki te warunkujg stwierdzenie naruszenia
prawa do firmy (czy tez zagrozenia naruszeniem) poprzez zgtoszenie znaku
towarowego, jesli przy tym nie zachodza przestanki wytaczajace bezprawnos¢
takiego naruszenia.

Podstawe ochrony prawa do firmy, ktéra jeszcze nie jest uzywana, moze
w pewnych sytuacjach stanowié art. 129" ust. 1 pkt 6 pwp — dokonanie zgtosze-
nia znaku towarowego w ztej wierze - w tych przypadkach konieczne jest jed-
nak udowodnienie ztej wiary zgfaszajacego. Ponadto przestanka ta jest badana
w postepowaniu zgtoszeniowym, a wiec nie mozna na niej oprzec sprzeciwu.

5. PRAWO Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYStOWEGO

Prawem podmiotowym, ktére na podstawie art. 132" ust. 1 pkt 1 pwp moze zostac
naruszone przez uzywanie znaku towarowego, jest réwniez prawo z rejestracji
wzoru przemystowego. Uzywanie znaku towarowego moze bowiem wkraczac
w zakres powstatego wczedniej prawa z rejestracji wzoru przemystowego, gdyz
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zaréwno znak towarowy, jak i wzér przemystowy moga posiada¢ zdolnos¢ od-
rézniania towaru w obrocie [zob. R. Skubisz [w:] System prawa prywatnego, t. 14b,
Prawo wiasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 749].

Przyktad
BAamBooBox

Decyzja z dnia 14 sierpnia 2013 r. Urzad odmowit udzielenia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp (obec-
nie art. 132" ust. 1 pkt 1 pwp). W uzasadnieniu stwierdzit, ze wzdr przemystowy
pt. ,Opakowanie dan typu fast food” (zob. ilustracja ponizej) zawiera tozsamy
ze zgtoszonym znakiem towarowym element graficzny, w postaci stowno-gra-
ficznego logo BAMBOOBOX. Element ten stanowi jedng z cech istotnych oma-
wianego wzoru przemystowego:

6. PRAWO DO NAZWY ZESPOLU MUZYCZNEGO

Nazwa zespotu muzycznego stanowi dobro osobiste w rozumieniu art. 23 kc.
Sad Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 12 listopada 2012 r., sygn. akt
| ACa 566/12, stwierdzit, ze ,nazwa zespotu jest rodzajem artystycznego pseu-
donimu, o ktérym mowa wprost w art. 23 k¢, tyle, ze przyjetego nie przez jedna
osobe, a przez wszystkich cztonkéw zespotu, zastepczym (w stosunku do na-
zwisk) srodkiem identyfikacji w sferze dziatalnosci artystycznej”.
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»Nazwa zespotu artystycznego - w braku odmiennej umowy w tym wzgledzie —
stanowi dobro osobiste wszystkich jego cztonkéw, chyba Zze badz wigze sie ona
tresciowo z jednym tylko lub z niektérymi z nich, badz chodzi o zespét utwo-
rzony, nazwany i kierowany przez jednego z cztonkéw w sposéb tak wyrazny
i oczywisty, iz uchodzi za zespét tej osoby. (...) W wypadku zmian w sktadzie
osobowym zespotu artystycznego, uzywajacego nazwy stanowigcej dobro
osobiste wszystkich jego cztonkéw, ocena, czy i komu przystuguje prawo uzy-
wania tej nazwy dalej, powinna — w razie sporu — by¢ dokonana z uwzglednie-
niem konkretnych okolicznosci, a w szczegdlnosci po rozwazeniu, czy w wyni-
ku tych zmian pozostaje nadal grupa oséb mogaca kontynuowac prace zespotu
w sposéb nie odbiegajacy istotnie od stylu i poziomu pracy w poprzednim
sktadzie” [zob. wyrok SN z dnia 30 maja 1988 ., | CR 124/88].

Uwzgledniajac powyzej wskazane wzgledy, Urzad, na skutek wniesienia przez
uprawnionego do nazwy zespotu muzycznego sprzeciwu uznanego za zasad-
ny, moze odmowic udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy na pod-
stawie art. 132" ust. 1 pkt 1 pwp. Przykladowo decyzja z dnia 23 kwietnia 2014 .
Urzad odméwitudzielenia prawaochronnego na stownyznak towarowy PAKTO-
FONIKA napodstawieart. 131 ust. 1 pkt 1 pwp (obecnieart. 132" ust. 1 pkt 1 pwp).
W uzasadnieniu Urzad wskazat, ze przedmiotowy znak towarowy stanowi
nazwe zespotu hiphopowego, a zgtaszajacy niebedacy cztonkiem zespotu
nie wykazat, ze posiada prawo do ubiegania sie o uzyskanie prawa ochronne-
go na takie oznaczenie.

7. AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE | MAJATKOWE

Pod pojeciem autorskich praw osobistych i majatkowych rozumie sie ogot
praw przystugujacych twércy utworu, zgodnie z trescig ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Za podstawowy cel prawa
autorskiego uznac nalezy ochrone praw osobistych i majatkowych do utworu.

Jak podkresla sie w doktrynie, korzystanie z cudzego utworu w charakterze
znaku towarowego wymaga uprzedniego uzyskania odpowiedniego zezwo-
lenia od podmiotu posiadajacego prawa majatkowe do tego utworu, zgodnie
z art. 41 pr. aut. Uzyskanie takiego zezwolenia umozliwia korzystanie z utworu
w charakterze znaku towarowego, jak réwniez uzyskanie prawa ochronnego
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na taki znak [por. J. Bteszyriska-Wysocka, Uzycie utworu w znaku towarowym
jako pole eksploatacji, ,Przeglad Ustawodawstwa Gospodarczego” 2008, nr 2].

Zgodnie z art. 152" pwp sprzeciw wobec zgtoszenia znaku towarowego moze
whies¢ tylko uprawniony z wczesniejszego prawa osobistego lub majatkowego.

Zgodnie z art. 16 pr. aut. ,Prawa osobiste chronig nieograniczona w czasie i nie-
podlegajaca zrzeczeniu sie lub zbyciu wiez twércy z utworem, a w szczegdlno-
$ci prawo do: 1) autorstwa utworu; 2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem
lub pseudonimem albo do udostepniania go anonimowo; 3) nienaruszalnosci
tresci i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; 4) decydowania
o pierwszym udostepnieniu utworu publicznosci; 5) nadzoru nad sposobem
korzystania z utworu”.

Jak wynika wprost z tresci przepisu, prawa osobiste twércy chronig wiez tworcy
zutworem i nie podlegaja zbyciu ani zrzeczeniu sie. Prawa osobiste chronig do-
brascislezwigzanezautorem dzieta, tym samym tylko sam autor moze domagac
sie ochrony przed bezprawng ingerencja w chronione dobro. Autorskie prawo
osobiste jako prawo podmiotowe skuteczne erga omnes pozostaje nieroze-
rwalnie zwigzane z osoba autora utworu. Potwierdza to regulacja art. 78 pr. aut.:
»Tworca, ktdrego autorskie prawa osobiste zostaty zagrozone cudzym dziata-
niem (...), moze zadac (...)".

Odmiennie jest w przypadku autorskich praw majatkowych. Kardynalne
znaczenie w tej kwestii ma art. 17 pr. aut.: ,Jezeli ustawa nie stanowi inaczej,
tworcy przystuguje wytagczne prawo do korzystania z utworu i rozporzadzanie
nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie
z utworu”. Nastepnie nalezy wskazac regulacje art. 41 pr. aut.: 1. Jezeli ustawa
nie stanowi inaczej: 1) autorskie prawa majatkowe moga przejs¢ na inne oso-
by w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy (...). 2. Umowa o przenie-
sienie autorskich praw majatkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwa-
na dalej «licencjg», obejmuje pola eksploatacji wyraznie w niej wymienione.
(...) 4. Umowa moze dotyczy¢ tylko pdl eksploataciji, ktére sa znane w chwili
jej zawarcia”.

Dlatego tez uprawnionym z wczesniejszym praw majatkowych, w rozumieniu
art. 152" pwp, oprécz autora moze byc tez podmiot, ktéry skutecznie nabyt
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autorskie prawa majgtkowe do okreslonego utworu, ale w takim zakresie, w ja-
kim wynika to z umowy.

Tym samym podmiot wnoszacy sprzeciw — domagajacy sie ochrony praw au-
torskich majatkowych, jesli sam nie jest autorem utworu, powinien przedsta-
wi¢ dowody na przeniesienie majatkowych praw autorskich w zakresie, w kto-
rym mozliwe jest dochodzenie naruszenia w przypadku kolizji ze znakiem
towarowym.

Konieczne jest podkresdlenie, ze aby w ogdle mozna byto méwic¢ o naruszeniu
praw autorskich, znak towarowy musi stanowi¢ utwor w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych. Zgodnie z trescig art. 1 ust. 1
pr. aut. ,przedmiotem prawa autorskiego jest kazdy przejaw dziatalnosci twor-
czej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezaleznie
od wartosci, przeznaczenia i sposobu wyrazenia”. Moze to by¢ zatem przykia-
dowo obraz, melodia, zdjecie fotograficzne, utwér audiowizualny czy literacki.
W sytuacji, gdy dane dobro nie jest utworem i nie korzysta z ochrony prawnoau-
torskiej, nie mozna uznaé, ze poprzez zarejestrowanie znaku towarowego zosta-
ty naruszone cudze prawa autorskie, jako ze prawa takie nikomu nie przystuguja
[zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2005 r., VI SA/Wa 152/04].

+Przyjmuje sie, iz brak indywidualnego charakteru nie pozwala - mimo wszyst-
ko — uznawac pojedyncze dzwieki, pojedyncze stowa czy wyodrebnione ko-
lory za dobra chronione prawem autorskim, choc¢by miaty duze znaczenie
w prowadzonej kampanii reklamowej ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Nie zmienia tego fakt, iz chodzi np. o stowa nieznane, neologizmy, o fantazyjne
pojecia wymyslane na potrzeby reklamy”. (Komentarz do art. 1 [w:] System Pra-
wa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, pod red. J. Barty, Warszawa 2017).

Tym samym w pierwszej kolejnosci Urzad ustala, czy zgtoszony znak towaro-
wy stanowi utwér, a w pewnych przypadkach ustala takze, czy takim utworem
jest dzieto, ktére zostaje przeciwstawione znakowi towarowemu (moga sie one
bowiem réznic).

Co do zasady prawa osobiste i majatkowe do utworu, objetego ochrong praw-
noautorska, moga zosta¢ naruszone poprzez uzywanie w charakterze znaku
towarowego oznaczenia odpowiadajgcego w catosci lub czesci temu utworowi.
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W niektérych przypadkach konieczne jednak bedzie ustalenie relacji zalezno-
$ci — znak towarowy moze bowiem stanowi¢ jedynie utwér zalezny (opraco-
wanie w rozumieniu art. 2 pr. aut.). Jezeli natomiast zgtoszony znak towarowy
jest tylko utworem inspirowanym, prawa autorskie pozostang w wiekszosci
przypadkow nienaruszone.

L,Utwory inspirowane powstaja w ramach swobodnego uzytkowania cudzych
dziet. Wykorzystanie cudzego pomystu, a nawet imion z cudzego utworu, przy
oryginalnej tresci nowego dziefa, nie stanowi jeszcze opracowania cudzego
utworu, ale wiasny oryginalny utwér” [por. orzeczenie SN z 16 lutego 1962 r.,
I1CR 528/71, i powotujace sie na nie orzeczenie SA w Warszawie z dnia 16 kwiet-
nia 2013 r., 1 ACa 1216/12). Ponadto ,wykorzystanie natomiast cudzego pomystu
(...) nie stanowi jeszcze opracowania cudzego utworu” (orzeczenie SA w Kato-
wicach z dnia 9 pazdziernika 2012 r., V Aca 175/12).

Jest to o tyle istotne, ze w przypadku kolizji znaku towarowego z utworem
Urzad nie bada ,ryzyka wprowadzenia w btad odbiorcéw” ani ,podobienstwa
oznaczen”, ktére sg przestankami badania znakéw towarowych w ramach nor-
my art. 132" ust. 1 pkt 2 pwp, ale ocenia naruszenie utworu przez pryzmat zasad
prawa autorskiego, to one bowiem wyznaczaja zakres zastosowania normy art.
132" ust. 1 pkt 1 pwp w przypadku kolizji zgtoszenia z prawami autorskimi.

Nie jest przy tym wykluczone, iz zgtoszenie znaku towarowego nie narusza
co prawda cudzych praw autorskich, ale zostato dokonane w ztej wierze, zuwa-
gi na relacje, jaka taczyta zgtaszajacego z tworca dzieta. Dokonanie zgtoszenia
w ztej wierze nie jest jednakze podstawa sprzeciwu — norma art. 129' ust. 1
pkt 6 badana jest w postepowaniu zgtoszeniowym [zob. czes¢ |- Bezwzgledne
przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowyl].

Przyktadem postepowania, w ktérym podstawe decyzji Urzedu o odmowie
udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy stanowity autorskie prawa
majatkowe do utworu audiowizualnego, jest zgtoszenie jako znaku towaro-
wego tytutu cyklu programoéw telewizyjnych ,SENSACJE XX WIEKU”. Decyzja
Urzedu wydana zostata na podstawie wyrokéw Sadu Apelacyjnego i Sadu
Okregowego w Warszawie, w ktérych rozstrzygnieto, komu przystuguja autor-
skie prawa majgtkowe do tego utworu.
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8. PODSUMOWANIE

Wynikajacy z art. 132! ust. 1 pkt 1 pwp zakaz udzielenia prawa ochronnego
na znak towarowy powstaje wtedy, gdy zostana spetnione tacznie trzy przestanki:

whiesienie sprzeciwu wobec zgtoszonego znaku w terminie trzech mie-
siecy od daty ogtoszenia zgtoszonego znaku towarowego w BUP-ie;

istnienie cudzego prawa osobistego lub majatkowego;

mozliwos¢ naruszenia tego prawa przez uzywanie znaku towarowego

[por. E. Nowinska, U. Prominska, M. du Vall, Prawo wtasnosci przemystowej, War-
szawa 2005, str. 200-201].

Whnoszacy sprzeciw powinien wiec wykaza¢, ze przystuguje mu wczeséniejsze
prawo osobiste lub majatkowe — skonkretyzowane - oraz przedstawi¢ materiat
dowodowy w zakresie spetnienia przestanek naruszenia tego prawa (zagroze-
nie naruszeniem), ktére wynikajg z ustaw bedacych podstawa ochrony danego
prawa podmiotowego.

Tym samym nie jest wystarczajace dla uzasadnienia sprzeciwu samo ogdlne
wskazanie, iz wnoszacemu sprzeciw przystugujg prawa osobiste i majgtkowe,
ktére zgtoszenie znaku towarowego w sposdb oczywisty narusza.

Urzad Patentowy stoi takze na stanowisku, ze nazwa przedsiebiorstwa oraz
niezarejestrowany znak towarowy nie sg chronione prawami podmiotowymi,
a jako takie nie moga stanowi¢ podstawy sprzeciwu. Ich ochrony mozna po-
szukiwa¢ na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym
zakresie whasciwo$¢ rzeczowa posiadaja sady powszechne.

Stanowisko to znalazto potwierdzenie w orzecznictwie: , Art. 10 ustawy o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurendji, nie stanowi podstawy do kreowania praw
podmiotowych, osobistych lub majatkowych w rozumieniu art. 131 ust. 1
pkt 1 pwp [obecnie art. 132" ust. 1 pkt 1 pwp], odnosnie niezarejestrowanych
znakdéw towarowych. Samo zatem uzywanie okre$lonego oznaczenia w obro-
cie nie jest zZrédtem nabycia prawa wylacznego do oznaczenia. W tym aspekcie
art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji uzupetnia zatem ochro-
ne zarejestrowanych znakéw towarowych, dajac mozliwos¢ ochrony przed
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konfuzyjnym przywilaszczeniem znakéw uzywanych w obrocie, ktére nie zo-
staty zgtoszone do rejestracji w [Urzedzie], nie jest to jednak tryb nalezacy
do wiasciwosci [Urzedu] oraz sadéw administracyjnych” [por. wyrok WSA
w Warszawie z dnia 6 lutego 2018 r., VI SA/Wa 2323/17].

Aby uzupetni¢ rozwazania o naruszeniu praw osobistych i majatkowych oséb
trzecich, nalezy doda¢, ze zgodnie z art. 284 pwp w postepowaniu w sprawach
wiasnosci intelektualnej rozpatrywane s sprawy o ustalenie prawa do prawa
ochronnego na znak towarowy. Zatem w sytuacji, gdy wydane zostato prawo-
mocne orzeczenie sadu stwierdzajgce naruszenie praw 0s6b trzecich, Urzad
jest zwigzany takim orzeczeniem przy wydawaniu decyzji w sprawie sprzeciwu
zgtoszonego wobec zgtoszenia znaku towarowego.
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Rozdziat Il

IDENTYCZNOSC LUB PODOBIENSTWO

DO WCZESNIEJSZEGO ZNAKU
TOWAROWEGO PRZEZNACZONEGO

DO OZNACZANIA IDENTYCZNYCH LUB
PODOBNYCH TOWAROW - art. 132" ust. 1
pkt 3 ustawy Prawo wlasnosci przemystowej

1. WSTEP

Podstawowg funkcja znaku towarowego jest jego funkcja odrézniajaca. Gwa-
rantuje ona konsumentom bedacym koricowymi odbiorcami towaréw lub
ustug mozliwos¢ okreslenia pochodzenia towaréw lub ustug oznaczonych
znakiem towarowym. Pozwala réwniez na odrdznienie tych towaréw i ustug
od towardw i ustug tego samego rodzaju pochodzacych z innych zrédet.

Uznanie istotnej roli funkcji odrézniajacej znaku towarowego znajduje po-
twierdzenie w utrwalonym orzecznictwie. Wynika z niego, ze podstawowg
funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi mozliwosci
okreslenia pochodzenia towaréw lub ustug oznaczonych znakiem towaro-
wym. Pozwala mu réwniez na odréznienie tego towaru lub ustugi od towaréw
lub ustug majacych inne pochodzenie bez mozliwosci wprowadzenia w btad
[zob. wyrok ETS z dnia 29 wrzes$nia 1998 r., C-39/97 Canonl].

Urzad przeprowadzi badanie, czy zgtoszony znak jest identyczny lub podob-
ny do znaku towarowego, na ktéry udzielono prawa ochronnego z wczes-
niejszym pierwszenstwem jedynie pod warunkiem zlozenia sprzeciwu
wobec zgtoszonego znaku towarowego.

Art. 132" ust. 1 pkt 3 pwp stanowi, ze po rozpatrzeniu sprzeciwu uznanego
za zasadny nie udziela sie prawa ochronnego na znak towarowy identyczny
lub podobny do znaku towarowego, na ktéry udzielono prawa ochronnego lub
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zgtoszonego, o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne, z wczes-
niejszym pierwszenstwem na rzecz innej osoby dla towaréw identycznych lub
podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w biad, ktére
obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wczesniejszym.

Art. 132" ust. 1 pkt 3 pwp znajduje zastosowanie w przypadku trzech typéw
kolizji:
poréwnywane towary lub ustugi sg identyczne, a poréwnywane znaki
sg podobne;

poréwnywane towary lub ustugi s3 podobne, a poréwnywane znaki
sg identyczne;

zaréwno poréwnywane towary lub ustugi, jak i znaki sa podobne.

Wczesniejszymi prawami, ktére moga stanowic¢ podstawe sprzeciwu, a w kon-
sekwencji przeszkode udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, sa:

prawa ochronne udzielone przez Urzad na znaki towarowe z wcze$niej-
szym pierwszenstwem, ustalanym na podstawie art. 123-125 pwp;

rejestracje miedzynarodowe znakéw towarowych wyznaczonych na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorych ochrona zostata w Polsce
uznana;

prawa z rejestracji unijnych znakéw towarowych.

Urzad w toku postepowania w sprawie sprzeciwu wobec znaku towarowe-
go, w ktérym za podstawe wskazano art. 132" ust. 1 pkt 3 pwp, zobowigzany
jest do przeprowadzenia analizy, czy zostatly spetnione wszystkie wskazane
w nim przestanki. Konieczne jest zatem przeprowadzenie badania podobien-
stwa towardw i ustug, do ktérych oznaczania zostaty przeznaczone znaki, oraz
ocenienie podobienstwa oznaczen. Przestanka zastosowania art. 132" ust. 1
pkt 3 pwp jest takze wystapienie ryzyka wprowadzenia odbiorcow w biad,
ktére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia znaku zgtoszonego ze zna-
kiem wczedniejszym.
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2. POROWNANIE TOWAROW | USLUG
2.1. Uwagiogolne

2.1.1. Obowigzek i znaczenie poréwnywania towaréw i ustug

Podobienstwo lub identyczno$¢ towaréw lub ustug stanowi niezbedny wa-
runek do zastosowania przepiséw art. 132" ust. 1 pkt 3 pwp, w tym ustalenia
ryzyka wprowadzenia odbiorcow w btad.

Jezeli pomiedzy poréwnywanymi towarami lub ustugami nie zachodzi zaden
stopient podobienstwa, nie moze wystapi¢ ryzyko wprowadzenia odbiorcéw
w bfad. W przypadku, jezeli zachodzi przynajmniej pewien stopien podobien-
stwa towardw i ustug, niezbedne jest kontynuowanie badania pod katem po-
zostatych czynnikéw oceny niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad.

Analiza poréwnywanych towardéw lub ustug wptywa na ustalenie wtasciwego
kregu odbiorcow, gdyz krag ten ograniczony jest do odbiorcéw tych towaréw
lub ustug, ktére zostaty uznane za identyczne lub podobne.

2.1.2. Klasyfikacja nicejska i konsekwencje jej stosowania

Poréwnywane towary lub ustugi sa przyporzadkowane do okreslonych klas
zgodnie z klasyfikacja nicejska. Klasyfikacja nicejska sktada sie z 34 klas towaro-
wych (1-34) i 11 klas ustugowych (35-45).

Klasyfikacja nicejska stuzy wylacznie celom administracyjnym. Utatwia reje-
stracje znakéw dla wybranych towaréw lub ustug, przedstawiajac wartosc
gtéwnie praktyczna. Ponadto, ustanawiajac jednolity system klasyfikacji, po-
maga wtasciwym organom oraz podmiotom gospodarczym w poszukiwaniu
wczesdniejszych znakoéw, ktére ewentualnie mogtyby sta¢ na przeszkodzie re-
jestracji nowego znaku towarowego [zob. wyrok ETS z dnia 12 lutego 2004 r.,
(-363/99; wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 czerwca 2012 r., VI SA/Wa 359/12;
wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 grudnia 2012 r., VI SA/Wa 1808/12; wyrok
WSA w Warszawie z dnia 14 maja 2014 r., VI SA/Wa 2938/13].
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Okoliczno$¢, ze dane towary lub ustugi naleza do tej samej klasy klasyfika-
¢ji nicejskiej nie przesadza o uznaniu tych towaréw lub ustug za podobne
[zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 maja 2006 r., VI SA/Wa 537/06, potwier-
dzony w tym zakresie wyrokiem NSA z dnia 13 marca 2007 r., Il GSK 296/06].
Nie ma przeszkdéd w stwierdzeniu braku podobienstwa pomiedzy towarami
lub ustugami nalezacymi do tej samej klasy lub odwrotnie - podobieristwa to-
wardw lub ustug nalezacych do réznych klas.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 Traktatu singapurskiego, wigzacego Polske od dnia
2 lipca 2009 r.:

towary lub ustugi nie moga by¢ uwazane za podobne do siebie tyl-
ko na tej podstawie, ze w jakiejkolwiek rejestracji lub publikacji Urzedu
znajduja sie w tej samej klasie klasyfikacji nicejskiej. Tak wiec przykta-
dowo: urzadzenia do transmisji dZwieku nie s3 podobne do urzadzen
optycznych (klasa 9); ustugi prawne nie s3 podobne do ustug ochroniar-
skich (klasa 45);

towary lub ustugi nie moga by¢ uwazane za niepodobne do siebie
tylko na tej podstawie, ze w jakiejkolwiek rejestracji lub publikacji Urze-
du znajduja sie w réznych klasach klasyfikacji nicejskiej. Tak wiec przy-
ktadowo kosmetyki (klasa 3) wykazuja podobienstwo do kosmetykdw
leczniczych (klasa 5).

Przyporzadkowanie towaru lub ustugi do okreslonej klasy w klasyfikacji nicej-
skiej nie jest zatem rozstrzygajace przy poréwnywaniu towaréw lub ustug, lecz
moze mie¢ w tym zakresie pomocnicze znaczenie. Co do zasady klasy w klasy-
fikacji nicejskiej sa bowiem konstruowane z uwzglednieniem takich czynnikéw
jak charakter, przeznaczenie, sposéb uzycia towaréw, a wiec z uwzglednie-
niem tych samych kryteriéw, co kryteria oceny podobienstwa towaréw i ustug
potwierdzone w obowiagzujacym orzecznictwie.

Nalezy przy tym pamietac, ze struktura niektérych klas jest spojna i jednoli-
ta, podczas gdy inne klasy sa bardziej rozbudowane. Przyktadowo klasa 15
obejmuje wylacznie instrumenty muzyczne i akcesoria z nimi zwigzane, za$
klasa 9 obejmuje towary o réznym przeznaczeniu, funkcjach i sposobie uzycia,
takie jak urzadzenia fotograficzne, oprogramowanie komputerowe, urzadze-
nia do przewodzenia pradu czy urzadzenia do gaszenia ognia.
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2.1.3. Pojecie towaréw i ustug

Zdefiniowanie pojecia towardéw i ustug jest istotne dla ustalenia zakresu zna-
czenia towardw i ustug zawartych w wykazach poréwnywanych znakéw.

2.1.3.1. Towary

Zgodnie z art. 120 ust. 3 pkt 2 pwp pod pojeciem towaréw nalezy rozumiec
w szczegdlnosci wyroby przemystowe, rzemieslnicze, ptody rolne oraz produk-
ty naturalne, zwtaszcza wody, mineraty, surowce.

Na przyktadzie tworzyw sztucznych widoczne jest, ze towarami moga by¢ za-
réwno surowce (tworzywa sztuczne w stanie surowym w klasie 1), pétproduk-
ty (tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkgji w klasie 17), jak
i produkty gotowe (pojemniki z tworzyw sztucznych do uzycia w gospodar-
stwie domowym w klasie 21).

Pod pojeciem towaréw mieszczg sie towary naturalne (takie jak woda morska,
mineraty), jak i towary wyprodukowane (takie jak urzadzenia fotograficzne).

Co do zasady za towar mozna uzna¢ wszystko to, co moze stac sie przedmio-
tem wymiany handlowej (materialny charakter towaréw). Wyjatkowo niektére
towary, takie jak energia elektryczna w klasie 4, majg niematerialny charakter.

2.1.3.2. Ustugi

Ustugi nie zostaty wyraZnie zdefiniowane w pwp. Przywotany przepis art. 120
ust. 3 pkt 2 pwp wskazuje jedynie, ze ilekro¢ w ustawie jest mowa o towarach,
nalezy przez to rozumiec réwniez ustugi (z zastrzezeniem art. 174 ust. 3 pwp).

Ustuga bedzie kazde dziatanie lub $wiadczenie o charakterze niematerial-
nym, ktére ma na celu zaspokojenie potrzeb oséb trzecich. Istotg ustug
jest ich Swiadczenie na rzecz oséb trzecich. Zaznaczy¢ w tym miejscu nalezy,
ze pod pojeciem ustug nie miesci sie produkcja, wytwarzanie oraz reklama,
sprzedaz i dystrybucja wiasnych towaréw.
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Przyktady

Fakt bycia tancerzem nie stanowi ustugi swiadczonej na rzecz oséb trzecich,
ale jest nig prowadzenie zajec¢ tanecznych w celach rozrywki i nauczania tanca.

Reklamowanie wtasnych towaréw nie jest ustugg $wiadczong na rzecz oséb
trzecich. Jezeli zatem w wykazie wystepuje termin ,reklama”, nalezy go rozu-
mie¢ wytacznie jako ustugi reklamowe swiadczone na rzecz oséb trzecich.

2.1.4. Zakres znaczeniowy towaréw i ustug zawartych w wykazach
poréwnywanych znakéw towarowych

2.1.4.1. Charakterystyka ogoélna

W niektoérych przypadkach znaczenie towaréw i ustug wynika w sposéb oczy-
wisty z wykazu towardw i ustug. Jesli natomiast znaczenie towardw i ustug bu-
dzi watpliwosci, to nalezy je interpretowac w swietle realiéw rynkowych.

Konieczno$¢ ustalenia prawidtowego zakresu znaczeniowego wykazu to-
wardw i ustug powstaje w sytuacji, gdy w wykazie tym uzyto wyrazen typu
W szczeg6lnosci”, ,mianowicie” lub innych réwnowaznych w celu pokazania
zwigzku danego towaru lub ustugi z szerszg kategoria, do ktérej nalezy. Nie-
wilasciwa interpretacja tych okreslert moze skutkowac przyjeciem zbyt szero-
kiego lub zbyt waskiego zakresu ochrony, co w konsekwencji spowoduje bted-
na ocene podobienstwa poréwnywanych towaréw lub ustug.

Wyrazenie ,w szczegdlnosci” (lub inne rbwnowazne) wskazuje, ze okreslony to-
war lub ustuga stanowi tylko przyktadowy element w danej szerszej kategorii i za-
kres ochrony nie ogranicza sie tylko do tego towaru lub ustugi. A zatem uzycie wy-
razenia ,w szczegolnosci” oznacza, ze wyliczenie towardw lub ustug ma charakter
niewyczerpujacy [zob. wyrok SPI z dnia 9 kwietnia 2003 r.,, T-224/01 NU-TRIDE].

Przyktady

Wykaz towardw o tresci ,Instrumenty muzyczne, w szczegdélnosci instrumenty
klawiszowe” — obejmuje wszystkie rodzaje instrumentéw muzycznych, nie tyl-
ko instrumenty klawiszowe.
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Natomiast wyrazenie ,mianowicie” (lub inne réwnowazne) oznacza, ze wyli-
czenie towardéw lub ustug ma charakter wyczerpujacy i ogranicza zakres ochro-
ny tylko do wymienionych towaréw lub ustug.

Wykaz towardw o tresci ,Instrumenty muzyczne, a mianowicie instrumenty
klawiszowe” — obejmuje tylko instrumenty klawiszowe.

2.1.4.2. Zmiany w klasyfikacji towaréw i ustug

Kazda aktualizacja klasyfikacji nicejskiej, w szczegdlnosci wejscie w zycie nowej
edycji klasyfikacji, wprowadza okreslone zmiany, w tym przeniesienie towarow
lub ustug z jednej klasy do drugiej. Przyktadowo w 9 edyc;ji klasyfikacji nicej-
skiej ustugi prawne zostaty przeniesione z klasy 42 do klasy 45.

Wykaz towaréw i ustug zaréwno wczesniej zarejestrowanego, jak i zgtoszone-
go znaku towarowego nalezy ocenia¢ zgodnie z edycjg klasyfikacji nicejskiej
obowiazujaca w chwili jego zgtoszenia.

Nalezy jednak pamieta¢, ze to tre$¢ wykazu towardw i ustug, nie numer klasy
w klasyfikacji nicejskiej, wyznacza zakres ochrony znaku towarowego. Zatem
zmiana numeracji klasyfikacji nie wptywa na ustalenie zakresu znaczeniowego
danego wykazu.

2.1.4.3. Zakres ochrony ogdlnych okreslen z nagtéwkow
klasyfikacji nicejskiej

Nagtéwki klas klasyfikacji nicejskiej wskazujg w sposéb ogélny dziedziny,
do ktérych nalezg zasadniczo towary i ustugi z danej klasy.

Nagtéwki tworzone sg przez tzw. ogdlne okreslenia, czyli wyrazenia pojawiajace sie
w nagtéwkach miedzy srednikami — np. klasa 13 obejmuje cztery ogdlne okreslenia:

d d

,bron palna”, ,amunicja i pociski”, ,materiaty wybuchowe” oraz ,sztuczne ognie”.

Trybunat Sprawiedliwosci UE w wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie
C-307/10 IP TRANSLATOR potwierdzit dopuszczalnos¢ stosowania ogélnych
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okreslen nagtéwkéw klasyfikacji nicejskiej, pod warunkiem ze tego typu wska-
zanie jest wystarczajgco jasne i precyzyjne.

Zgodnie z § 7 ust. 1b Rozporzadzenia w celu wskazania towaréw zgtaszajacy
moze uzywac ogolnych okreslen nagtéwkow klasyfikacyjnych Porozumienia
nicejskiego, pod warunkiem ze te wskazania s wystarczajaco jasne i precyzyj-
ne. W tym przypadku uwaza sie, ze wykaz towaréw obejmuje wytacznie towa-
ry objete dostownym znaczeniem danego okreslenia lub terminu.

W przypadku uzycia w wykazie towardw i ustug wszystkich ogélnych okreslen
z nagtéwkéw klasyfikacji nicejskiej przyjmuje sie, ze zakres ochrony znaku to-
warowego obejmuje wytacznie towary lub ustugi objete dostownym znacze-
niem tych ogdlnych okreslen. Nie jest dozwolona interpretacja, wedtug ktérej
nagtéwek klasy obejmuje wszystkie towary lub ustugi w danej klasie. Dotyczy
to znakéw krajowych zgtoszonych zaréwno przed, jak i po wydaniu wyroku
Trybunatu w sprawie C-307/10 /P TRANSLATOR.

Dnia 2 maja 2013 r. Urzad ds. Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante
(OHIM), obecnie Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO),
i krajowe urzedy patentowe w Unii Europejskiej wydaty Wspdlny komunikat do-
tyczqcy wykonania wyroku w sprawie,,IP Translator” [zob. aktualna wersja komu-
nikatu dostepna na stronie internetowej Urzedu: www.uprp.gov.pl].

Wspdlny komunikat przedstawia stanowisko kazdego z urzedéw patentowych
Unii Europejskiej oraz EUIPO o wptywie orzeczenia Trybunatu w sprawie C-307/10
na praktyke orzecznicza. Jest on efektem Scistej wspétpracy urzedéw w ramach
koordynowanego przez EUIPO Programu Konwergencji, majacego na celu har-
monizacje praktyk dotyczacych znakéw towarowych w catej Unii Europejskiej.

Urzad Patentowy RP stoi na stanowisku, iz przy ustalaniu zakresu ochrony
unijnych znakéw towarowych, zgtoszonych zaréwno przed, jak i po wydaniu
wyroku w sprawie IP TRANSLATOR, ogdlne okreslenia z nagtéwkow klasyfikagji
nicejskiej nalezy interpretowac dostownie.

Zatem w celu okreslenia zakresu znaczeniowego wykazu towaréw i ustug za-
wierajacego ogdlne okreslenia z nagtéwkéw klasyfikacji nicejskiej nalezy za-
stosowac ww. zasady.
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3. ZASADY POROWNYWANIA TOWAROW | USLUG

3.1. Zasady ogdlne

Zakres ochronny znaku towarowego wyznacza wykaz towaréw i ustug zawarty
w zgtoszeniu lub decyzji o udzieleniu prawa ochronnego [zob. wyrok NSA zdnia
4 lipca 2014 r., Il GSK 715/13; wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 maja 2014 r.,
VI SA/Wa 2938/13].

Badanie podobienstwa towaréw i ustug powinno by¢ zatem dokonywane
wytacznie na podstawie tresci wykazu towaréw i ustug poréwnywanych zna-
kéw towarowych. Aktualne badz planowane uzywanie znaku towarowego
dla okreslonych towaréw lub ustug niezawartych w wykazie nie moze by¢
brane pod uwage podczas badania podobienstwa. Zawsze brane pod uwage
jest bowiem wylgcznie dostowne znaczenie opisu towaréw lub ustug wskaza-
nych w wykazie [zob. wyrok SUE z dnia 16 czerwca 2010 r., T-487/08 KREMEZIN].

Ocenie w ramach art. 132" ust. 1 pkt 2 i 3 pwp podlegaja towary, do ktérych
oznaczania zgodnie ze zgtoszeniem i decyzjg znak jest przeznaczony, a nie za-
kres aktualnie prowadzonej przez dany podmiot dziatalnosci gospodarczej
i sposéb korzystania z prawa ochronnego [zob. wyrok NSA z dnia 23 kwietnia
2013 r., 11 GSK 2100/11; wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 marca 2007 r., VI SA/Wa
2314/06, potwierdzony wyrokiem NSA z dnia 20 grudnia 2007 r., Il GSK 279/07;
wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 lutego 2012 r., VI SA/Wa 1885/11].

Ustalenie podobienstwa towaréw i ustug jest pierwszym elementem oce-
ny zasadnosci zastosowania art. 132" ust. 1 pkt 3 pwp. Tylko bowiem w przy-
padku ustalenia identycznosci lub podobieristwa poréwnywanych towaréw
lub ustug mozna przejs¢ do badania dalszych przestanek, o ktérych stanowi
ten przepis. Badanie podobienstwa towaréw lub ustug powinno zatem po-
przedzac ocene podobienstwa znakéw [zob. wyrok NSA z dnia 4 lipca 2014 .,
I1 GSK 715/13; wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 pazdziernika 2006 r., VI SA/Wa
533/06; wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 stycznia 2014 r., VI SA/Wa 1572/13].

W poréwnywaniu towardw lub ustug, co do zasady, nie uwzglednia sie stopnia
podobieristwa samych oznaczen ani charakteru odrézniajgcego oznaczenia
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wczesniejszego. Podczas badania podobieristwa przyjmuje sie zatozenie,
ze poréwnywane towary lub ustugi stuza do oznaczania hipotetycznego iden-
tycznego znaku o wysokiej rozpoznawalnosci [zob. wyrok WSA w Warszawie
z dnia 14 maja 2014 r., VI SA/Wa 2938/13; R. Skubisz, System Prawa Prywatnego.
Prawo wtasnosci przemystowej, Warszawa 2012, s. 682]. W orzecznictwie pod-
kresla sie jednak jednoczesnie, ze w sytuacji identycznosci przeciwstawionych
znakdéw towarowych ze szczegdlng uwaga nalezy rozwaza¢ podobienstwo to-
wardw, na ktére maja by¢ naktadane te znaki [zob. wyrok WSA w Warszawie
z dnia 4 pazdziernika 2007 r., VI SA/Wa 1054/07].

Jak juz wspomniano, przypisanie towardw i ustug do okreslonych klas klasyfi-
kacji nicejskiej nie jest rozstrzygajace, poniewaz zaréwno podobne towary lub
ustugi moga znajdowac sie w réznych klasach, jak i niepodobne towary lub
ustugi moga znajdowac sie w tej samej klasie.

Poréwnanie towardéw i ustug musi opierac sie na obiektywnych przestankach.

3.2. Identycznos¢ towaréw lub ustug

Ustawa pwp nie definiuje pojecia identycznosci towaréw lub ustug. Definicji
takiej nie zawieraja réwniez przepisy prawa unijnego. Dlatego tez ocena iden-
tycznosci powinna by¢ dokonywana z uwzglednieniem kryteriéw wypracowa-
nych w orzecznictwie i doktrynie. Podkresli¢ przede wszystkim nalezy, ze dla
uznania identycznosci towaréw lub ustug nie jest konieczne uzywanie iden-
tycznych sformutowan [zob. m.in. wyroki WSA w Warszawie z dnia 14 marca
2007 r., VI SA/Wa 2314/06; z dnia 23 czerwca 2009 r., VI SA/Wa 274/09; z dnia
31 stycznia 2012 r., VI SA/Wa 1855/11].

Identyczno$¢ poréwnywanych towaréw lub ustug ustala sie na podstawie
ich brzmienia. Identyczno$¢ wystepowacé moze w nastepujacych sytuacjach:

Do wskazania poréwnywanych towaréw lub ustug uzyto dokfadnie ta-
kich samych terminéw.

Przyktady
Preparaty farmaceutyczne sg identyczne z preparatami farmaceutycznymi.
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Jednakze w sytuacji, gdy brzmienie terminéw jest takie samo, lecz towary lub
ustugi znajduja sie w réznych klasach klasyfikacji nicejskiej, z reguty oznacza to,
ze takie towary nie sa identyczne.

Lasery do celéw niemedycznych z klasy 9 nie sg identyczne z laserami do celéw
medycznych z klasy 10.

Taka interpretacja nie dotyczy jednak sytuacji, gdy klasyfikacja towaréw lub
ustug w réznych klasach jest wynikiem zmiany numeru klasy w wyniku aktu-
alizacji klasyfikacji nicejskiej lub gdy towary lub ustugi w wyniku oczywistego
btedu zostaty nieprawidtowo przypisane do okreslonej klasy.

Automaty sprzedajace (w 9 edycji klasyfikacji zawarte w klasie 9) sa towarami
identycznymi z automatami sprzedajacymi w klasie 7 (zgodnie z aktualnie obo-
wigzujaca 10 edycja klasyfikacji).

Preparaty farmaceutyczne zamieszczone omytkowo w klasie 15 sg towarami
identycznymi z preparatami farmaceutycznymi w klasie 5.

Do wskazania poréwnywanych towaréw lub ustug uzyto synonimoéw,
czyli termindéw o tym samym znaczeniu. Interpretacja moze opierac sie
w szczegdlnosci na definicjach stownikowych, wyrazeniach z klasyfika-
¢ji nicejskiej, warunkach obrotu handlowego.

Przyktady
Notes jest synonimem notatnika, ubrania sa synonimem odziezy.

Z punktu widzenia handlowego ustugi spa sa identyczne z ustugami odnowy
biologicznej.

Towary lub ustugi zgtoszonego znaku towarowego nalezg do szerszej
kategorii towaréw lub ustug, do ktérych oznaczania stuzy znak towa-
rowy zarejestrowany lub zgtoszony z wczesniejszym pierwszenstwem.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem uzasadnione jest uznanie identycznosci
towardw lub ustug w sytuacji, gdy wykaz towaréw lub ustug wczedniejszego
znaku towarowego zawiera okreslenie ogélne lub szeroka kategorig, ktére
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obejmuja towary lub ustugi ze zgtoszonego znaku [zob. wyrok SUE z dnia
17 stycznia 2012 r., T-522/10 HELL; wyrok SPI z dnia 7 wrze$nia 2006 r., T-133/05
PAMPIM’S BABYPROP; wyrok SPI z dnia 18 lutego 2004 r., T-10/03 CONFORFLEX;
wyrok SPI z dnia 3 wrzesnia 2010 ., T-472/08 61 A NOSSA ALEGRIA; wyrok WSA
w Warszawie z dnia 4 pazdziernika 2007 r., VI SA/Wa 1054/07; wyrok WSA
w Warszawie z dnia 13 czerwca 2012 r., VI SA/Wa 359/12].

Przyktady
Makarony (zawarte w klasie 30 znaku wcze$niejszego) obejmuja spaghetti (za-
warte w klasie 30 znaku zgtoszonego).

Meble (zawarte w klasie 20 znaku wczeéniejszego) obejmuja meble do sypialni
(zawarte w klasie 20 znaku zgtoszonego).

Materiaty budowlane niemetalowe (zawarte w klasie 19 znaku wcze$niejszego)
obejmuja cegty (zawarte w klasie 19 znaku zgtoszonego).

Towary lub ustugi, do oznaczania ktérych stuzy znak towarowy zare-
jestrowany lub zgtoszony z wczes$niejszym pierwszenstwem, naleza
do szerszej kategorii towarow lub ustug, objetej zgtoszonym znakiem
towarowym.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem uzasadnione jest uznanie identycznosci
réwniez w sytuacji, gdy towary lub ustugi wczesniejszego znaku towarowego
zawieraja sie w okresleniu ogélnym lub szerokiej kategorii towaréw lub ustug
znaku zgtoszonego [zob. wyrok SPI z dnia 23 pazdziernika 2002 r., T388/00 ELS;
wyrok SPI z dnia 7 wrzesnia 2006 r., T-133/05 PAMPIM’S BABYPROP; wyrok WSA
w Warszawie z dnia 13 czerwca 2012 r., VI SA/Wa 359/12].

Przyktady
Swetry (zawarte w klasie 25 znaku wczesniejszego) zawierajg sie w odziezy
(klasa 25 znaku zgtoszonego).

Ustugi prowadzenia kurséw droga korespondencyjng (zawarte w klasie 41

znaku wczesniejszego) zawieraja sie w ustugach edukacyjnych (klasa 41 znaku
zgtoszonego).
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Zgtaszajacy moze ograniczy¢ wykaz towaréw lub ustug w taki sposéb, by wy-
kluczy¢ identycznos$¢. Towary lub ustugi pozostate po ograniczeniu moga
jednak, w zaleznosci od przypadku, pozostawac podobne, mimo Ze nie beda
juz identyczne. Jak bowiem stwierdzono w unijnym orzecznictwie, wytacze-
nie towaréw lub ustug znaku wczesniejszego z wykazu towaréw lub ustug
znaku zgtoszonego z pdzniejszym pierwszenstwem nie zawsze jest wystar-
czajace do catkowitego wykluczenia podobiefAstwa pomiedzy towarami
[zob. wyrok SUE z dnia 24 maja 2011 r., T-161/10 E-PLEX; wyrok SPI z dnia
11 czerwca 2009 r., T33/08 OPDREX].

Przyktady

Swetry oznaczone wczesniejszym znakiem towarowym zawieraja sie w odziezy
oznaczonej znakiem zgtoszonym. Zgtaszajacy ograniczyt wykaz towaréw w na-
stepujacy sposéb: ,0dziez, z wylgczeniem swetréw”. Towary nie sg juz iden-
tyczne, ale pozostajg podobne.

Ustugi prowadzenia kurséw droga korespondencyjna oznaczone wczesniej-
szym znakiem towarowym zawieraja sie w ustugach edukacyjnych ozna-
czonych znakiem zgtoszonym. Zgtaszajacy ograniczyt wykaz w nastepujacy
sposéb: ,Ustugi edukacyjne, mianowicie prowadzenie przedszkoli”. Ustugi
nie sg identyczne i nie sa podobne.

Na ocene identycznosci nie wptywaja réznice we wiasciwosciach poréwny-
wanych towardéw lub ustug, takie jak ich cena, jako$¢, wielkos¢, kolor, smak
czy aromat. Przykladowo zegarki zawarte w wykazie towaréw znaku zgtoszo-
nego s3 identyczne z zegarkami objetymi wczesniejszym znakiem towaro-
wym, nawet jesli wystepujace na rynku zegarki oznaczane znakiem zgtoszo-
nym s gorszej jakosci i s tansze od zegarkéw sprzedawanych pod znakiem
wczesniejszym [zob. M. Mazurek [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14b, Prawo
wtasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 672].

Jednorodzajowosci towaréw lub ustug nie nalezy utozsamiac zich identycznos-
cig. Pojecie towaréw lub ustug jednorodzajowych obejmuje bowiem zaréwno
towary lub ustugi identyczne, jak i podobne [zob. wyrok NSA z dnia 8 listopada
2002r., [1SA 4031/01; wyrok WSA w Warszawie zdnia 5 listopada 2012 r., VI SA/Wa
1789/12; wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 pazdziernika 2009 r., VI SA/Wa
1115/09 potwierdzony wyrokiem NSA z dnia 11 maja 2011 r., Il GSK 521/10].
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3.3. Podobienstwo towaréw lub ustug

Ustawa pwp nie definiuje pojecia podobienstwa towaréw lub ustug. Definicji
takiej nie zawierajg réwniez przepisy prawa unijnego. Dlatego tez ocena po-
dobienstwa powinna by¢ dokonywana z uwzglednieniem kryteriéw wypraco-
wanych w orzecznictwie i doktrynie. Podstawowe znaczenie w tym zakresie
ma niewatpliwie orzecznictwo unijne, a zwtaszcza wyrok w sprawie Canon
[por. wyrok ETS z dnia 29 wrze$nia 1998 r., C-39/97]. Wyrok ten odnosi sie bo-
wiem do szczegdtowych kryteriéw oceny podobienstwa towaréw lub ustug.

Wedtug Trybunatu podczas oceny podobienstwa towaréw lub ustug nalezy
uwzgledni¢ wszystkie istotne czynniki, ktére okreslaja relacje miedzy tymi
towarami lub ustugami. Czynniki te obejmuja m.in. charakter, przeznaczenie,
sposéb uzywania oraz to, czy dane towary sg wobec siebie konkurencyjne,
czy uzupetniajace (komplementarne). Wyliczenie tych kryteriéw nie jest wy-
czerpujace, lecz ma jedynie charakter przyktadowy. W danej sprawie, dla usta-
lenia podobienstwa, moga mie¢ zastosowanie rowniez inne czynniki, takie jak
kanaty dystrybucji towaréw lub ustug, charakter wtasciwego kregu odbiorcow
czy tez typowe pochodzenie towardw lub ustug. Nie mozna oczywiscie wyklu-
czy¢, ze w poszczegdlnych sprawach moga by¢ istotne jeszcze inne kryteria.
Przydatnosc¢ kazdego z kryteridw zalezy od charakteru poréwnywanych towa-
row lub ustug. Poszczegdlne kryteria nie maja zatem wartosci standardowej
i ich znaczenie nalezy okresli¢ indywidualnie dla kazdego przypadku.

Dla stwierdzenia podobienstwa towaréw lub ustug w konkretnej sprawie nie jest
konieczne taczne wystapienie wszystkich wyzej wymienionych czynnikéw. Wy-
starczajace jest, by elementy podobne poréwnywanych towaréw lub ustug prze-
wazaty nad ich elementami odmiennymi, w sposob sugerujacy pochodzenie tych
towardw lub ustug z tego samego przedsiebiorstwa lub przedsiebiorstw powia-
zanych [zob. wyroki SPI: z dnia 17 pazdziernika 2006 r., T483/04 GALZIN; z dnia
13 lipca 2004 r., T-115/02 A AVEX; z dnia 22 wrzesnia 2005 r., T-130/03 TRIVASTAN].

Badanie podobienstwa moze dotyczy¢ poréwnania towaréw z towarami,
ustug z ustugami oraz towaréw z ustugami. Kryteria oceny podobienstwa to-
wardéw majg odpowiednie zastosowanie w przypadku oceny podobienstwa
ustug z ustugami lub ustug z towarami. W przypadku ustug nalezy mie¢ jed-
nakze na uwadze ich niematerialny charakter.
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3.3.1. Poszczegodlne kryteria podobienistwa

3.3.1.1 Charakter

Charakter towaru lub ustugi to podstawowe wtasciwosci (cechy) danego to-
waru lub danej ustugi. Charakter czesto odpowiada okreslonemu typowi lub
rodzajowi towaru lub ustugi badz kategorii, do jakiej towar lub ustuga naleza.

Przyktady
Samochéd jest pojazdem, szampon do wioséw jest kosmetykiem, wino jest na-
pojem alkoholowym, ustugi transakgcji finansowych sg ustugami finansowymi.

Podstawowymi cechami towardéw, ktére okreslaja ich charakter, sa: sktad to-
wardw, materiat, z ktérego zostaty wykonane, zasada dziatania, stan fizyczny.
Oczywiscie identycznos¢ lub podobienstwo w zakresie sktadu towaréw, ma-
teriatu, z ktérego zostaty wykonane, zasady dziatania czy stanu fizycznego
nie przesadzaja automatycznie o takim samym charakterze poréwnywanych
towaréw.

Przyktady

Zaréwno mleko, jak i wino sg cieczami, lecz mimo to ich charakter nie jest taki
sam - nalezg do odrebnych kategorii towaréw. Podobnie mikser i elektrycz-
na szczoteczka do zebdw maja taka sama obrotowa zasade dziatania, a mimo
to maja rézny charakter.

Natomiast w przypadku ustug, z uwagi na ich niematerialny charakter, przy
ustalaniu charakteru uwzglednia sie rodzaj czynnosci wykonywanych na rzecz
0s0b trzecich.

Przyktad

Ustugi udzielania pozyczek maja taki sam charakter jak ustugi udzielania kre-
dytéw.
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3.3.1.2. Przeznaczenie

Kryterium przeznaczenia towaréw lub ustug odnosi sie do celu, dla ktérego zo-
staty wykonane, do ich zamierzonego zastosowania, funkgji, ktéra maja spetniac.
W orzecznictwie przyjmuje sie, ze kryterium przeznaczenia towaru jest elemen-
tem wyjsciowym do oceny, czy towary konkuruja ze soba, czy tez sa wzgledem
siebie komplementarne [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 maja 2007 r.,
VI SA/Wa 1748/06; wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 pazdziernika 2009 ., VI SA/
Wa 1115/09 potwierdzony wyrokiem NSA z dnia 11 maja 2011 r., Il GSK 521/10].

3.3.1.3. Sposéb uzywania

Kryterium to wskazuje na sposéb, w jaki towary lub ustugi s uzywane w celu
realizacji ich przeznaczenia. Najczesciej wynika on z samego charakteru to-
wardw lub ustug. Oczywiscie fakt, ze poréwnywane towary maja identyczny
sposdb uzycia, nie przesadza automatycznie o podobienstwie tych towardw.

Przyktad
Guma do zucia i tyton do zucia sa uzywane w identyczny sposéb, co jednak
nie stanowi o ich podobienstwie.

3.3.1.4. Konkurencyjnos¢

Poréwnywane towary lub ustugi sa wobec siebie konkurencyjne, jesli jedne
z nich mozna zastgpic¢ drugimi. Oznacza to, ze ich przeznaczenie oraz wiasci-
wy krag odbiorcow sg takie same lub podobne. Jak wskazano w orzecznictwie
unijnym, aby mozna byto méwi¢ o konkurencyjnosci miedzy towarami, musi
wystapic¢ element zamiennosci [zob. wyrok SUE z dnia 4 lutego 2013 r., T-504/11
DIGNITUDE; wyrok SPI z dnia 1 marca 2005 r., T-169/03 SISSI ROSS/].

Przyktad

Golarki elektryczne, depilatory oraz maszynki do golenia sa konkurencyjne,
poniewaz maja to samo przeznaczenie i moga by¢ zamiennie stosowane.
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3.3.1.5. Komplementarnos¢ (uzupetniajacy charakter)

W Swietle obowiagzujacego orzecznictwa towary lub ustugi komplementar-
ne to takie, miedzy ktérymi istnieje Scisty zwigzek polegajacy na tym, ze jed-
ne sg nieodzowne lub istotne do uzycia drugich, wobec czego konsumenci
moga uznad, ze za produkcje obu tych towardéw lub za $wiadczenie obu tych
ustug odpowiedzialne jest to samo przedsiebiorstwo. Zatem do celéw oceny
komplementarnego charakteru towaréw i ustug nalezy ostatecznie wzig¢ pod
uwage sposéb, w jaki krag odbiorcéw (ten sam, skoro towary lub ustugi moga
by¢ uzywane razem) postrzega znaczenie danego towaru lub ustugi dla uzy-
wania innego towaru lub swiadczenia innej ustugi [zob. m.in. wyrok NSA z dnia
18 wrzesnia 2014 r., Il GSK 1096/13; wyrok NSA z dnia 11 maja 2011 r., Il GSK
521/10; wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 pazdziernika 2013 r., VI SA/Wa
1890/13 nieprawomocny; wyrok SPI z dnia 1 marca 2005 r., T-169/03 SISSI ROSSI;
wyrok SUE z dnia 14 maja 2013 r., T-249/11 SANCO].

Komplementarnosci towaréw i ustug, w kontekscie prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad, nie ocenia sie na podstawie istnienia w odczuciu witas-
ciwego kregu odbiorcéow zwigzku miedzy rozpatrywanymi towarami i ustu-
gami z uwagi na ich charakter, sposéb uzywania czy ich kanaty dystrybucji,
lecz na podstawie istnienia $cistego zwigzku miedzy tymi towarami i ustuga-
mi, to jest nieodzownosci lub istotnosci jednych do uzycia drugich, mogacego
sktania¢ konsumentéw do uznania, ze za produkgje tych towaréw lub za $wiad-
czenie tych ustug odpowiedzialne jest to samo przedsiebiorstwo [zob. wyrok
SUE z dnia 14 maja 2013 r.,, T-249/11 SANCOL.

Jak potwierdzono w orzecznictwie, towary lub ustugi komplementarne powin-
ny by¢ skierowane do tego samego kregu odbiorcéw [zob. wyrok SPI z dnia
22 stycznia 2009 r., T-316/07 easyHotel; wyrok SUE z dnia 22 czerwca 2011 r,,
T-76/09 FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI; wyrok SUE zdnia 12 lipca 2012r.,
T-361/11 DOLPHIN]. Uzupetniajacy zwigzek miedzy towarami lub ustugami
moze mie¢ przyktadowo funkcjonalny charakter. Niektére towary lub ustugi
moga by¢ uzywane razem, ale nie sa wzajemnie niezbedne. Wéwczas nie wy-
stepuje miedzy nimi stosunek komplementarnosci (np. chleb i masto).

W orzecznictwie krajowym i unijnym potwierdzono, ze pomiedzy ustugami
handlu / sprzedazy / zgrupowania na rzecz oséb trzecich okreslonych towaréw
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(klasa 35 klasyfikacji nicejskiej) a tymi towarami zachodzi stosunek komple-
mentarnosci. Stosunek miedzy wskazanymi ustugami a towarami charaktery-
zuje sie scistym zwigzkiem w tym sensie, ze towary te sg nieodzowne, a przynaj-
mniej istotne dla swiadczenia tych ustug, poniewaz sg one oferowane wtasnie
przy sprzedazy tych towaréw. Zgodnie z tym, co orzekt TSUE w wyroku z dnia
7 lipca 2005 r. w sprawie C418/02 Praktiker Bau und Heimwerkermdirkte, celem
handlu detalicznego jest sprzedaz towaréw konsumentom. Ustugi, ktére
sg $wiadczone w celu sprzedazy okreslonych towaréw, bytyby zatem w przy-
padku braku takich towaréw pozbawione sensu [zob. m.in. wyrok SPI z dnia
24 wrzesnia 2008r., T-116/06 O STORE; wyrok WSA w Warszawie zdnia 19 grudnia
2012r.,VISA/Wa 1808/12 potwierdzony wyrokiem NSA zdnia 18 wrze$nia 2014r.,
Il GSK 1096/13; wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 stycznia 2011 r., VI SA/Wa
1850/10; wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 marca 2011 r., VI SA/Wa 2379/10;
wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 lipca 2009 r., VI SA/Wa 334/09].

3.3.1.6. Kanaly dystrybucji

Przez ,kanat dystrybucji” nalezy rozumie¢ typowe formy i miejsca dystrybucji
towardw lub ustug. Kryterium to stuzy¢ ma zwtlaszcza ocenie, czy towary maja
te same punkty sprzedazy lub czy ustugi sa z requty Swiadczone lub oferowane
w tych samych lub podobnych miejscach. Jezeli towary lub ustugi sa udostep-
niane za pomoca tych samych kanatéw dystrybucji, to konsument moze uznac,
ze pochodza od tego samego przedsiebiorcy. Rézne punkty sprzedazy moga
przemawia¢ za uznaniem towaréw za niepodobne.

Czesto mozna uznac za podobne towary wytozone na sasiadujacych pétkach
sklepowych. Natomiast sam fakt umieszczenia towaréw w tym samym skle-
pie nie jest rownoznaczny z ich podobienstwem. Widoczne jest to zwtaszcza
w przypadku sklepéw wielkopowierzchniowych, supermarketéw, doméw
handlowych, w ktérych znajduja sie towary pochodzace od wielu réznych, nie-
zaleznych producentéw. Konsumenci maja tego swiadomos¢ i nie beda przy-
pisywac zgromadzonym tam towarom tego samego zrédta pochodzenia [zob.
wyrok SPI z dnia 13 grudnia 2004 r., T-8/03 EMILIO PUCCI].
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3.3.1.7. Wiasciwy krag odbiorcéw

Wiasciwy krag odbiorcéw jest kolejnym z kryteridow uwzglednianych pod-
czas oceny podobienistwa towaréw lub ustug. Oczywiscie okolicznos¢, ze po-
réwnywane towary lub ustugi maja takich samych potencjalnych odbiorcéw,
nie jest sama w sobie wystarczajaca do stwierdzenia ich podobienstwa. Doty-
czy to zwtaszcza sytuacji, gdy towary lub ustugi sa adresowane do ogétu spote-
czenstwa [zob. takze podrozdziat 5 — Niebezpieczeristwo wprowadzenia w biqd].

3.3.1.8. Typowe pochodzenie

Zastosowanie tego kryterium stuzy ustaleniu, kto jest zwykle odpowiedzial-
ny za produkcje towaru lub swiadczenie ustugi okreslonego rodzaju. Podczas
ustalania typowego pochodzenia towaréw lub ustug mozna wzig¢ pod uwage
takie okolicznosci, jak miejsce wytwarzania (rodzaj przedsiebiorstwa/branza),
metody produkgcji czy techniczna wiedza fachowa niezbedna do wyproduko-
wania towaréw lub swiadczenia ustug.

3.3.2. Wynik oceny podobienstwa towaréw lub ustug

Podczas oceny podobienstwa towaréw lub ustug nalezy uwzgledni¢ wszyst-
kie istotne czynniki (kryteria), ktére okreslaja relacje miedzy tymi towarami lub
ustugami. Kazda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i w zaleznosci od ro-
dzaju towaréw lub ustug okreslone kryterium moze by¢ mniej lub bardziej
wazne. Niektére kryteria s3 wzajemnie powigzane, np. jak wskazano powyzej,
towary lub ustugi komplementarne powinny by¢ skierowane do tego samego
kregu odbiorcéw.

Towary lub ustugi moga by¢ do siebie podobne w réznym stopniu - zwykle
wyroéznia sie niski, Sredni i wysoki stopien podobienstwa. Stopien podobien-
stwa towaréw lub ustug bedzie miat znaczenie dla podjecia ostatecznej decyz;ji
w zakresie ryzyka wprowadzenia odbiorcédw w btad [zob. podrozdziat 5 - Nie-
bezpieczeristwo wprowadzenia w btqd)].
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4. POROWNANIE OZNACZEN
4.1. Uwagi ogoélne

4.1.1. Obowiazek i znaczenie poréwnywania oznaczen

Ustalenie identycznosci lub podobienstwa przeciwstawionych znakéw towa-
rowych stanowi konieczny warunek do zastosowania art. 132" ust. 1 pkt 3 pwp
i uznania sprzeciwu wobec zgtoszenia znaku towarowego za zasadny.

4.1.2. Zasady ogdlne poréwnywania oznaczen

Znaki s poréwnywane na trzech ptaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i zna-
czeniowej [zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., G-251/95 SABEL]. Nalezy
jednak zwréci¢ uwage, ze ocena znakéw na wszystkich ptaszczyznach bedzie
czasami niemozliwa z uwagi na charakter oznaczenia. Przyktadowo nie mozna
dokonac analizy warstwy fonetycznej znakdw, ktdre sktadaja sie jedynie z ele-
mentéw graficznych.

Znaki nalezy poréwnywac w postaci zgtoszonej, a nie w postaci uzywanej
w obrocie. Zasada ta wynika wprost z orzecznictwa sgdowego, zgodnie z kto-
rym zakres oceny podobienstwa poréwnywanych znakéw wyznacza ich za-
rejestrowana posta¢, a nie posta¢ uzywana przez uprawnionego w obrocie.
Natomiast ochrona wynikajaca z rejestracji znakéw stownych dotyczy wy-
facznie elementéw stownych, nie za$ uktadu graficznego, w ktérym znaki te
moga by¢ uzywane [zob. m.in. wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 lutego 2012r.,
VISA/Wa 1885/11; wyroki SUE: z dnia 29 stycznia 2013 r., T-283/11 FON WIRELESS;
z dnia 9 marca 2012 r., T-207/11 EYESENSE; z dnia 31 stycznia 2012 r., T-378/09
SPA GROUPI.

Podczas oceniania podobieristwa oznaczen nalezy uwzgledni¢ wszystkie ele-
menty znaku. Znak towarowy jako jedna catos¢ musi by¢ badany w ten sam
sposdb, a nie poprzez tworzace go pojedyncze elementy [zob. wyrok NSA
z dnia 23 stycznia 2014 ., Il GSK 1686/12]. Ocena prawdopodobienstwa wpro-
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wadzenia w btad powinna opierac sie na catosciowym wrazeniu, jakie wywie-
rajg znaki, z uwzglednieniem miedzy innymi ich elementéw odrézniajacych
i dominujacych [zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., CG-251/95 SABEL].

Zgodnie z niekwestionowanym w orzecznictwie i doktrynie pogladem znaki
towarowe poréwnuje sie catosciowo, ze szczegélnym uwzglednieniem ele-
mentéw o charakterze dominujacym. Oceny podobienstwa oznaczer doko-
nuje sie z uwzglednieniem ich dystynktywnych i dominujacych elementéw,
z pominieciem drobnych lub nieistotnych réznic miedzy nimi. Podobierstwo
znakéw towarowych ocenia sie wedtug wystepujacych w nich wspdlnych
cech, a nie wedtug wystepujacych w nich réznic, bowiem istnienie réznic
nie wyklucza istnienia podobienstwa. Znaki poréwnuje sie w trzech pfaszczy-
znach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. W orzecznictwie przyjmuje sie
jednak, ze do stwierdzenia podobienstwa oznaczen moze by¢ juz wystarcza-
jace ustalenie podobienstwa na jednej z ptaszczyzn [zob. wyrok ETS z dnia
22 czerwca 1999 r., C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer; wyrok SP1 z dnia 2 grud-
nia 2009 r., T-343/07 Volvo; wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 stycznia 2007 r.,
VI SA/Wa 2002/06].

Aby ustali¢ charakter odrézniajacy danego elementu znaku towarowego,
nalezy oceni¢ wiekszg lub mniejsza zdolno$¢ tego elementu do wskazywa-
nia, ze towary lub ustugi, dla ktérych znak zostat zarejestrowany, pochodza
od okreslonego przedsiebiorstwa, a zatem do umozliwienia odréznienia tych
towardw lub ustug od towaréw lub ustug pochodzacych od innych przedsie-
biorstw. Przy dokonywaniu tej oceny nalezy wzig¢ pod uwage w szczegélnosci
samoistne cechy danego elementu, z uwzglednieniem tego, czy ma on jakie-
kolwiek cechy opisu wzgledem towaréw lub ustug, dla ktérych znak zostat
zarejestrowany [zob. wyroki SUE: z dnia 13 czerwca 2006 r., T-153/03 Inex;
zdnia 12 lipca 2012 r., T-346/09 Winzer Pharmal].

Zgodnie ze wspdlna praktyka [por. Wspdlny komunikat dotyczqcy wspdinej prak-
tykiw zakresie wzglednych podstaw odmowy - prawdopodobieristwo wprowadze-
nia w bfqd (wptyw elementéw pozbawionych charakteru odrézniajgcego/o cha-
rakterze mato odrdzniajqcym) z 2 paZdziernika 2014 r] przy ocenie charakteru
odrézniajacego znakéw w ramach badania wzglednych podstaw odmowy
stosowane sg te same kryteria, ktére sg wykorzystywane do okreslenia cha-
rakteru odrézniajagcego w ramach badania bezwzglednych podstaw odmowy.
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W przypadku badania wzglednych podstaw odmowy kryteria te sa jednak
wykorzystywane nie tylko w celu okreslenia, czy osiggniety zostat minimalny
prég charakteru odrézniajacego, ale takze w celu uwzglednienia réznych stop-
ni charakteru odrézniajgcego.

Z kolei zgodnie ze Wspding praktykq: Nowe rodzaje znakéw [zob. cze$¢ |, roz-
dziat 1 oraz czes$¢ I, rozdziat 1] zasady ogdlne wypracowane przez Trybunat
Sprawiedliwosci w odniesieniu do tradycyjnych znakéw znajduja réwniez za-
stosowanie w przypadku poréwnania znakéw dzwiekowych, ruchomych, mul-
timedialnych i holograficznych.

4.2. Identycznos$¢ oznaczen

Pojecie identycznosci nalezy interpretowac $cisle. ,Dane oznaczenie jest bo-
wiem identyczne ze znakiem towarowym tylko wtedy, gdy powtarza, bez
dokonywania zmian ani wprowadzenia zadnych dodatkowych elementdw,
wszystkie elementy sktadajace sie na ten znak lub gdy rozpatrywane jako ca-
tos¢ wykazuje réznice, ktére sg tak nieznaczne, ze moga zosta¢ niedostrzezo-
ne przez przecietnego konsumenta” [zob. wyrok TSUE z dnia 20 marca 2003 r.,
(C-291/00 LTJ Diffusion]. Nieznaczna zmiana oznacza réznice, ktéra przecietnie
spostrzegawczy konsument dostrzegtby wytacznie przy poréwnaniu znakéw
zestawionych ze soba. I[dentycznos¢ musi wystepowac na wszystkich ptaszczy-
znach poréwnania.

W przypadku poréwnania znakéw zgtoszonych w kolorze czarno-biatym lub
w skali szarosci istotne znaczenie ma tre$¢ wspdlnego komunikatu z dnia
15 kwietnia 2014 r. (Wspdlny komunikat dotyczqcy wspdlnej praktyki na temat
zakresu ochrony znakdw czarno-biatych z dnia 15 kwietnia 2014 r. — dostepny
na stronie internetowej Urzedu: www.uprp.gov.pl).
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Przyktad oznaczen identycznych

Wyrok SPI z dnia 22 stycznia 2009,

EasyHOTEL EASYHOTEL T.316/07

Wspdlny komunikat

Przyktad oznaczen nieidentycznych

Wyrok SPI z dnia 24 wrzesnia 2008 .,

THE O STORE O STORE T-116/06

Wspdlny komunikat

4.3. Podobienstwo oznaczen

4.3.1. Definicja

Ustawa pwp nie definiuje podobienstwa oznaczen. Definicji takiej nie zawiera-
jarébwniez przepisy prawa unijnego. Dlatego tez ocena podobienstwa powinna
by¢ dokonywana z uwzglednieniem kryteriéw wypracowanych w orzecznic-
twie i doktrynie.
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Zgodnie z pogladem wyrazanym w orzecznictwie unijnym ,dwa znaki sa do sie-
bie podobne miedzy innymi wéwczas, gdy sa chocby czesciowo postrzegane
przez wiasciwy krag odbiorcéw, jako identyczne pod wzgledem jednego lub
kilku aspektéw” [zob. wyrok SPI z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-6/01
Matratzen]. Oceny podobienstwa nalezy dokonywaé przy uwzglednieniu
okolicznosci, ze przecietny odbiorca zachowuje w pamieci jedynie niedosko-
naty obraz zapamietanych znakéw [zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 .,
C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH]. Nawet woéwczas, jezeli podo-
bienstwo wystepuje wylacznie na jednej z trzech ptaszczyzn, oznaczenia moga
by¢ podobne [zob. wyrok SPI dnia 2 grudnia 2009 r., T-343/07 Volvo].

Jednakze w konkretnych okolicznosciach podobienstwo oznaczen na jednej
ptaszczyznie moze by¢ zneutralizowane odmiennosciami istniejgcymi na po-
zostatych ptaszczyznach [zob. wyrok TSUE z dnia 18 grudnia 2008 r., C-16/06P
Editions Albert René]. ,Catosciowa ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia
w btad zaktada, ze wystepujace miedzy dwoma oznaczeniami réznice koncep-
cyjne moga znosic istniejace miedzy nimi podobienstwa brzmieniowe i wizu-
alne, o ile przynajmniej jedno z tych oznaczen posiada dla wiasciwego kregu
odbiorcow jasne i okreslone znaczenie, w wyniku czego, odbiorcy ci moga
je odczytac w sposdb natychmiastowy”.

Zgodnie ze Wspdinq praktykq: Nowe rodzaje znakéw zasady ogdlne wypraco-
wane przez Trybunat Sprawiedliwosci w odniesieniu do tradycyjnych znakéw
znajduja réwniez zastosowanie w przypadku poréwnania znakéw dzwieko-
wych, ruchomych, multimedialnych i holograficznych.

4.3.2. Poroéwnanie wizualne

Poréwnanie przeciwstawionych oznaczen na ptaszczyznie wizualnej wymaga
zbadania wygladu znaku z uwzglednieniem jego charakteru: znak stowny, gra-
ficzny, stowno-graficzny itd.

Zgodnie ze Wspding praktykq: Nowe rodzaje znakéw poréwnanie wizualne zna-
ku dzwiekowego nie jest mozliwe, nawet jesli znak jest przedstawiony w spo-
séb wizualny w formie zapisu muzycznego lub gdy zapis muzyczny obejmuje
pewne elementy stowne.
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Z kolei w poréwnaniu wizualnym dwéch znakéw ruchomych, multimedial-
nych lub znaku ruchomego/multimedialnego ze znakiem innego rodzaju na-
lezy uwzgledni¢ zbieznos¢ lub podobieristwo miedzy elementami obecnymi
w takich znakach towarowych (elementami stownymi, elementami graficz-
nymi lub ruchem badz przeksztatceniem takich elementéw), przy czym od-
rézniajace elementy stowne zawarte w znaku ruchomym moga oddziatywac
na konsumenta mocniej niz inne elementy wizualne. Nalezy przy tym pamie-
ta¢, ze sama zbiezno$¢ pod wzgledem zwyktego ruchu/przemieszczania sie
nie oznacza podobienstwa wizualnego. Uznaje sie jednak, Ze istnieje pewien
stopien podobienstwa wizualnego miedzy dwoma znakami, jezeli posiadaja
one takie same lub podobne elementy graficzne o charakterze odrézniajacym
(statyczne lub ruchome).

W przypadku znakéw holograficznych identyczny lub podobny efekt hologra-
ficzny sam przez sie co do zasady nie doprowadzi do stwierdzenia podobieristwa
wizualnego, chyba Zze podobienstwo dotyczy elementéw stownych lub gra-
ficznych poréwnywanych oznaczen. Dwa oznaczenia moga by¢ podobne pod
wzgledem wizualnym ze wzgledu na zbiezne lub podobne odrdzniajace elemen-
ty stowne lub graficzne, nawet jesli wystepuje odmienny efekt holograficzny.

4.3.2.1. Znak stowny

W przypadku znakéw stownych istotne sa: liczba, rodzaj, kolejnos¢ liter i stow,
umiejscowienie zbieznych liter lub znakéw i budowa stéw (np. czy elementy
s rozdzielone mysInikiem).

Przyktad znakéw podobnych

Wyrok WSA w Warszawie
COLONEX COLONIX zdnia 7 pazdziernika 2014,
VISA/Wa 827/14

Przyktad znakéw niepodobnych

Wyrok TSUE z dnia 19 wrzesnia 2006 .,

ARCOL CAPOL C-193/05 P
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4.3.2.2. Znak graficzny

Odnosnie do poréwnania znakéw graficznych znaczenie maja prezentacja ele-
mentéw graficznych, forma i kolorystyka oznaczenia. Zrodtem podobieristwa wi-
zualnego w przypadku poréwnania znakow graficznych jest sytuacja, kiedy ele-
ment graficzny jest postrzegany wzrokowo w sposéb identyczny lub podobny.

Przyktad znakéw podobnych

Wyrok TSUE
zdnia 10 listopada 2011,
T-22/10

Wyrok TSUE
zdnia 8 pazdziernika 2014,
T-342/12

Przyktad znakéw niepodobnych

Wyrok Sadu
zdnia 7 lutego 2012,
T-424/10

4.3.2.3. Znak stowno-graficzny

W ocenie podobienstwa znakéw stowno-graficznych istotne jest zbadanie,
ktéry z elementéw stanowi dominujacy badz najbardziej odrézniajacy ele-
ment tego znaku towarowego.
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Przyktady znakéw podobnych

LAMBERT

R

LAMBERT

Wyrok WSA

w Warszawie z dnia
26 lutego 2015r,,
VISA/Wa 1896/14,
wyrok NSA z dnia
25maja2017r,
I1GSK2512/15

) HOSPITAL DA LUZ

clinica C'

Przyktad znakéw niepodobnych

DUSCHO Hamony

Wyrok TSUE z dnia
13 czerwca 2019,
T-357/18

Wyrok SUE
zdnia 12 wrzesnia
2012r,T-295/11

VIENNOISERIE

=CAPRICE

Puar Bewrrt

4.3.2.4. Znaki tréjwymiarowe

Wyrok TSUE
zdnia 17 paz-
dziernika 2019,
T-628/18

Odnosnie do znakéw tréjwymiarowych nalezy stosowaé te same zasady
co w przypadku znakéw dwuwymiarowych, z uwzglednieniem faktu, ze war-
stwa wizualna jest w przypadku tego rodzaju oznaczen wyjatkowo wyrazna.
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Przyktad znakéw podobnych

i

4.3.3. Poréwnanie fonetyczne

ROZDZIAL1I

Decyzja Urzedu
Patentowego

zdnia 10 marca 2008,

DT.Z.308073/J)

Podczas oceniania porownywanych oznaczer w warstwie fonetycznej nale-
zy wzig¢ pod uwage liczbe i kolejnos¢ sylab i liter, ich brzmienie oraz akcent.
W przypadku poréwnywania znakéw pod wzgledem fonetycznym szczegdl-
n3a uwage nalezy poswieci¢ ocenie wspdlnych sylab, poniewaz istnienie po-
dobienstwa fonetycznego stwierdza sie czesto na podstawie tych wspdlnych

sylab i ich identycznych lub podobnych kombinadji.

Przyktad znakéw podobnych

Villa Nova Villa nuova

Przyktad znakéw niepodobnych

sﬂl MERCK

Wyrok NSA z dnia
11 grudnia 2012,
I1GSK 1788/11

Wyrok WSA

w Warszawie
zdnia

13 grudnia 2005 r,,
VISA/Wa 1707/05
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Jezeli sporne znaki skfadaja sie z takich samych lub bardzo podobnych sylab,
lecz wystepujacych w r6znej kolejnosci, to nalezy uznac je za podobne w war-
stwie fonetyczne;j.

Przyktad znakéw podobnych

Wyrok NSA z dnia 20 lutego
2007, 1 GSK 265/06,,W ocenie
Sadu uzycie w poréwnywanych
znakach tych cztonéw jedynie

TELEAUDIO AUDIOTELE w zmienionej kolejnosci nie réz-

nicuje tych znakéw w warstwie
stownej w takim stopniu, aby
wyeliminowac niebezpieczerstwo
wprowadzenia odbiorcéw w btad,
co do pochodzenia ustug”

Wyrok TSUE
InVEStHEdge HEDGE INVEST zdnia 11 czerwca 2009, T-67/08

Zgodnie ze Wspdinqg praktykq: Nowe rodzaje znakéw dla znakéw dzwieko-
wych poréwnanie fonetyczne ma decydujace znaczenie. Znaki dzwiekowe
mozna zawsze poréwnac¢ pod wzgledem fonetycznym z innymi znakami
dZzwiekowymi lub znakami multimedialnymi. Znaki dzwiekowe mozna takze
poréwnac pod wzgledem fonetycznym z innymi rodzajami znakoéw, jesli znaki
te Ztozone sg z elementéw stownych lub zawieraja element stowny. Zbieznos¢
lub podobienstwo pod wzgledem odrézniajacej melodii ma zazwyczaj istot-
ny wptyw na wynik poréwnania fonetycznego miedzy znakami, nawet jesli
jeden ze znakéw zawiera réwniez element stowny lub oba zawierajg rézne
elementy stowne.

Z kolei znaki ruchome, jesli nie zawieraja zadnych elementéw stownych,
nie moga by¢ poréwnane pod wzgledem fonetycznym. To samo odnosi sie
do znakéw holograficznych, gdy nie zawierajg elementéw stownych.

Jednakze znaki multimedialne zawsze mozna poréwnac pod wzgledem fo-
netycznym z innymi znakami multimedialnymi oraz znakami dZzwiekowymi,
a takze z innymi rodzajami znakdw, jesli te inne rodzaje znakéw obejmuja lub
zawierajg element stowny.
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Wystepowanie odrézniajacego elementu stownego w znaku ruchomym ma
zazwyczaj istotny wptyw na postrzeganie znaku w warstwie fonetyczne;j.
W przypadku znakéw multimedialnych co do zasady uznaje sie, ze istnieje pe-
wien stopien podobienstwa fonetycznego, jesli znak multimedialny zawiera
przedstawiony graficznie element stowny o charakterze odrézniajagcym (sta-
tyczny lub poruszajacy sie), ktory jest zbiezny z elementem stownym innego
znaku lub jest do niego podobny. Podobnie bedzie w przypadku, gdy znak
multimedialny zawiera méwiony lub $piewany element stowny lub melodie
zbiezne z innym znakiem lub podobne do innego znaku.

Ponadto we Wspdlinej praktyce: Nowe rodzaje znakéw podkreslano, ze wrazenie
wizualne wywotywane przez ztozone oznaczenie moze mie¢ wptyw na spo-
sOb, w jaki jest ono wymawiane, a zatem réwniez na poréwnanie fonetyczne,
np. niektére elementy w znaku ze wzgledu na ich potozenie, wielko$¢ lub kolor,
czas i moment wyswietlania beda wymawiane, a inne nie.

4.3.4. Poréwnanie znaczeniowe

Dwa oznaczenia s3 identyczne lub podobne koncepcyjnie, jezeli s odbierane
jako posiadajace te sama lub analogiczng tres¢ semantyczna [zob. wyrok ETS
zdnia 11 listopada 1997 r., G-251/95 SABEL]. Tre$¢ semantyczna jest tym, co znak
ten oznacza, jakie skojarzenia budzi, a w przypadku elementéw graficznych
lub ksztattu - tym, co przedstawia.

Przyktad znakéw podobnych

Wyrok NSA

BA N K I ET BANKIETOWA zdnia 21 lutego 2005,

GSK 1364/04
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Przyktad znakéw niepodobnych

Wyrok NSA z dnia

11 stycznia 2006 .,

I1GSK 250/05,

~stowo «KARATE» ma
swoja okreslong, konkret-
na tres¢ — oznacza «pusty
reke» znang z daleko-
wschodnich systeméw

KA RATOX KA RATE walki wrecz. Stowo

«KARATOX» samo w sobie
jest oznaczeniem fanta-
zyjnym i dla przecietnego
odbiorcy nie zawiera zad-
nych desygnatéw, a ewen-
tualnie koricéwka wyrazu
«TOX», «OX» w tej fantazyj-
nej zbitce stow wskazuje
na toksycznos¢”

Ekspert badajacy przeciwstawione oznaczenia w warstwie koncepcyjnej powi-
nien sprawdzi¢ definicje stéw zawartych w znaku w stowniku jezyka polskiego
lub innych dostepnych stownikach, encyklopediach i podobnych zZrédtach.

W niektérych sytuacjach, na przyktad w odniesieniu do podstawowych stéw
z jezyka angielskiego - takich jak ,shop” czy ,love”, oznaczenie bedzie zro-
zumiate dla przecietnego odbiorcy. Sytuacja ta moze dotyczy¢ takze innych
jezykdéw obcych. W wyroku WSA w Warszawie z dnia 18 pazdziernika 2014 r.,
sygn. akt VI SA/Wa 252/13, Sad stwierdzit, ze ,prawidtowo [Urzad] odniost sie
do podnoszonej przez skarzaca kwestii stopnia znajomosci jezykdéw obcych,
w tym jezyka angielskiego. Proste i pospolite stowa bez trudu sa rozumiane
przez osoby, ktére nie postuguja sie na co dzien znajomoscia tego jezyka. Sto-
wa «hialu, skin i expert» do takiej grupy stéw sie wtasnie zaliczajg. Skrot wyste-
pujacy w przedmiotowym oznaczeniu «HIALU» jest czestym cztonem (czy jako
skrét, czy jako caty wyraz/wyrazenie) pojawiajacym sie na kosmetykach naj-
nowszej generacji”. Podobnie, w wyroku z dnia 23 kwietnia 2013 r., WSA w War-
szawie uznal, ze ,zmieniajaca sie rzeczywistos¢ — w tym gospodarcza - wymu-
sifa i wymusza znajomos¢ tego jezyka, przynajmniej w stopniu podstawowym
w kazdej grupie spotecznej. Zatem zainteresowani w Polsce odbiorcy sa w sta-
nie odczytac znaczenie stow «NATIVE ENGLISH»".
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Przyktad znakéw podobnych

Wyrok WSA w Warszawie

SKIN EXPERT  HIALU-SKIN EXPERT = zdnia 18 pazdziernika
2014r,VISA/Wa 252/13

W niektérych sytuacjach pomimo zapisania danego stowa niezgodnie z zasa-
dami prawidtowej pisowni poréwnywane oznaczenia beda miaty identyczna
tres¢ semantyczna z uwagi na identyczne brzmienie stow.

Przyktady znakéw podobnych

g Wyrok Sadu
maore. C M O R E 2 dnia 23 wrzeénia 2011,

ey ot T-501/08

Wyrok Sadu
zdnia 16 stycznia 2014,
T-528/11

4 EVER

FOREVER

Odnosnie do tresci semantycznej imion i nazwisk — sam fakt, ze dwa imiona
lub nazwiska moga zosta¢ zakwalifikowane do wspélnej kategorii ,nazwisk”
lub ,imion”, nie przesadza o istnieniu podobienstwa w warstwie znaczeniowej
(przyktadowo podczas poréwnywania imiona: Karol i Ewa nalezy uznac brak
podobienstwa znaczeniowego, jednakze w przypadku imienia i jego zdrob-
nienia, na przyktad Magda i Madzia - nalezy uzna¢ podobienstwo na ptasz-
Czyznie znaczeniowej).
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Przyktady znakéw podobnych

MURUA

Wyrok SPI z dnia
3 lipca 2005 r, T-40/03

ENZO FUSCO

Jezeli zgtoszony znak stanowi synonim znaku wczesniej zarejestrowanego lub
jezeli silnie nawigzuje znaczeniowo do znaku przeciwstawionego, jest to istot-
ny argument przemawiajacy za istnieniem podobienstwa poréwnywanych
znakéw [zob. System Prawa Prywatnego, t. 14b, Prawo wtasnosci przemystowej,

ANTONIO FUSCO

pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012].

Przyktad znakéw podobnych

ludwile ">
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Wyrok SPI z dnia

1 marca 2005 r, T-185/03,
,Sad uwaza, Ze omawiane
oznaczenia charakteryzuje
pewne podobienstwo
wynikajace z faktu,

Ze ich najistotniejszy ele-
ment charakteryzujacy
jest identyczny. Odnosnie
do pozostatych elemen-
téw oznaczen, tj. imion
«Antonio» i <kEnzoy, nie ist-
nieje w kazdym razie ani
podobienstwo niskie, ani
Znaczace”

Wyrok WSA

w Warszawie z dnia

2 pazdziernika 2014,
VISA/Wa 442/14
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Przyktad znakéw niepodobnych

Wyrok WSA w Warszawie z dnia

12 listopada 2008 ., VI SA/Wa
1157/08, ,0rgan prawidtowo przy-
jat, ze nie majg one takiego same-
go znaczenia, hie sg synonimiczne,
chociaz moga pochodzi¢ od tego

AG U S |A AGAT KA samego imienia AGATA. Organ
wziat pod uwage (...), iz dla imienia
AGUSIA Zrédtem pierwotnym
jest zarowno imie AGATA jak i AG-
NIESZKA. Dlatego ze zdrobnienia,
a wilasciwie spieszczenia AGUSIA
nie sposob jednoznacznie oceni¢,
jakie jest imie jego posiadaczki”

Zgodnie ze Wspding praktykg: Nowe rodzaje znakéw poréwnanie pod wzgle-
dem koncepcyjnym miedzy dwoma znakami dzwiekowymi oraz miedzy zna-
kiem dzwiekowym i znakiem innego rodzaju mozna przeprowadzi¢ w przy-
padku, gdy mozna zidentyfikowac tres¢ semantyczng - koncept (w elemencie
stownym lub w realistycznym dzwieku). Znaki dZwiekowe, ktére jedynie zawie-
rajg melodie, raczej nie majg konceptu.

W warstwie semantycznej mozna takze poréwnac znak ruchomy, multime-
dialny albo holograficzny, o ile mozliwe jest zidentyfikowanie tresci seman-
tycznej - konceptu. Jest jednak mato prawdopodobne, ze ruch lub przeksztat-
cenie elementéw znaku ruchomego bedg miaty same przez sie jaki$ koncept.

4.4. Reguty kolizyjne wypracowane w orzecznictwie

W praktyce orzeczniczej, jak réwniez w doktrynie, wyksztatcono szereg regut
specjalnych, wedtug ktérych ustala sie podobienstwo poréwnywanych ozna-
czen w ramach réznych rodzajéw znakow.

Jedna z powszechnie przyjetych regut stanowi, ze co do zasady poczatek sto-
wa lub znaku ma szczegdlne znaczenie w kontekscie oceny podobienstwa, po-
niewaz przycigga uwage odbiorcy bardziej niz koncéwka znaku.
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Przyktad znakéw podobnych

SPA THERAPY S P A g\gy:s;ri: I2Zoggis,T-1 09/07

Przyktad znakéw niepodobnych

Wyrok NSA z dnia

COOLWATER COOLRIVER  3wrzesnia203y,

I1GSK 730/12

UROAKUT UROCYS  wnceniasoiss

T-266/17

Kolejna reguta, tzw. przejecie znaku zarejestrowanego w znaku zgtoszonym,
wyraza sie tym, ze zawarcie w p6zniejszym znaku wczeéniejszego znaku stow-
nego z dodaniem innego stowa stanowi wskazéwke, co do podobienstwa
znakdéw [zob. wyrok ETS z dnia 6 pazdziernika 2005 r., C-120/04 MEDION AG].
Niemniej, NSA w wyroku z dnia 11 pazdziernika 2011 r. w sprawie sygn. akt
Il GSK 914/10 stwierdzit, ze nie ma, co do zasady, przeszkéd do inkorporowania
w znaku pdzniejszym elementéw znanych we wczesniejszych znakach, o ile
pozniejszy znak zachowuje swdj charakter odrézniajacy, niewprowadzajacy
w btad nabywcy co do pochodzenia towaréw oznaczanych tym znakiem.

Przyktady znakéw podobnych

Wyrok NSA z dnia 27
HELIOS AUTOHELIOS  wisinazsos:

Decyzja Urzedu Patento-
wego z dnia 31 stycznia

2001 r.-,w omawianych
CAFE HARD ROCK znakach wystepuja te
same stowa tylko w zmie-
nionym szyku”
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Przyktad znakéw niepodobnych

Wyrok NSA
O N LY ONLY FOR YOU zdnia 23 marca 2010,
I1GSK 533/09

Nastepna z regut oceny podobienstwa znakéw towarowych odnosi sie do tzw.
znakéw towarowych kroétkich. Diugosé oznaczerh moze mie¢ wptyw na korico-
wa ocene réznic wystepujacych miedzy nimi. Co do zasady, im krétszy jest dany
znak towarowy, tym tatwiej relewantny krag odbiorcéw dostrzeze poszczegolne
elementy sktadajace sie na ten znak. Przyjmuje sig, ze z requty w znakach krot-
kich (do 5 liter wigcznie) wystarczy réznica jednej litery, by wylaczy¢ podobien-
stwo. W znakach stownych sredniej dtugosci (do 8 liter wigcznie) rézne powinny
by¢ co najmniej dwie litery [por. M. Kepinski, Niebezpieczeristwo wprowadzania
w btqd odbiorcéw co do Zrédta pochodzenia towaréw w prawie znakéw towaro-
wych, ZNUJ 1982, z. 2, str. 17-18]. Nalezy jednak pamieta¢, ze reguta ta nie moze
by¢ stosowana automatycznie, gdyz w praktyce moga wystepowac oznaczenia
krétkie, réznigce sie tylko jedna litera, a mimo to moga by¢ uznane za znaki po-
dobne w catosciowym odbiorze np. w sytuacji podobieristwa fonetycznego.

4.5. Wynik poréwnywania oznaczen

Samo stwierdzenie podobienstwa poréwnywanych znakéw jest niewystar-
czajace — nalezy okresli¢ stopien tego podobienstwa. Zazwyczaj wyrdznia sie
maty, sredni lub wysoki poziom podobienstwa. Konkluzja dotyczaca stopnia
podobienstwa oznaczen we wszystkich trzech ptaszczyznach: fonetycznej, wi-
zualnej i znaczeniowej powinna by¢ wynikiem oceny wszystkich relewantnych
czynnikéw, o ktérych byta mowa wczesniej (oceny elementéw dominujacych,
dystynktywnych itd.). Okreslony stopien podobienstwa oznaczen bedzie miat
istotne znaczenie w odniesieniu do cato$ciowej oceny ryzyka niebezpieczen-
stwa wprowadzenia w btad.

319



INAKITOWAROWE
CZESC111. PODSTAWY SPRZECIWU NA PODSTAWIE ART. 132 PWP

5. NIEBEZPIECZENSTWO WPROWADZENIA W BLAD

5.1. Definicja

W doktrynie przyjmuje sie, ze niebezpieczenstwo wprowadzenia w btad od-
biorcow polega na mozliwosci btednego, nieodpowiadajacego rzeczywisto-
$ci, przypisania przez przecietnego odbiorce danego towaru uprawnionemu
z rejestracji z uwagi na znak, ktéry zostat na ten towar natozony. Niebezpie-
czenstwo to jest rezultatem podobierstwa towaréw i podobienstwa oznaczen
[por. R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14b, Prawo wtasnosci przemy-
stowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 749].

5.1.1. Rodzaje

Przy ocenie podobieristwa oznaczen nalezy mie¢ na uwadze nie tylko moz-
liwos¢ rzeczywistego pomylenia znakéw, ale réwniez uznania, ze informuja
one o zwigzkach faczacych dwa odrebne przedsiebiorstwa. Zgodnie bowiem
z utrwalonym orzecznictwem europejskim prawdopodobienstwo wprowadze-
nia w bfad wystepuje takze wtedy, gdy istnieje ryzyko, ze odbiorcy moga na-
brac przekonania, ze dane towary lub ustugi pochodza z tego samego przedsie-
biorstwa lub, w zaleznosci od sytuacji, z przedsiebiorstw powigzanych ze soba
gospodarczo [zob. wyrok ETS z dnia 29 wrzesnia 1998 r., C-39/97 Canonl].

Na tle orzecznictwa saddéw europejskich mozna rozrézni¢:

1. Bezposrednie wprowadzenie w btad — niebezpieczenstwo wprowa-
dzenia w btad w znaczeniu waskim.

Bezposrednie wprowadzenie w bfad polega na mozliwosci powstania pomy-
tek wsrod odbiorcow danych towardw lub ustug, ktérzy uznaja, ze towary syg-
nowane znakiem towarowym pochodzg z przedsiebiorstwa uprawnionego
do innego znaku towarowego.

2. Posrednie wprowadzenie w btad - niebezpieczenstwo wprowadzenia
w btad w znaczeniu szerokim.
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Posrednie wprowadzenie w btad polega na mozliwosci uznania przez przeciet-
nego odbiorce, ze uprawnionych do poréwnywanych znakéw tacza zwiazki
gospodarcze.

Posrednie wprowadzenie w btad ma miejsce w przypadku, gdy potencjalny
odbiorca co prawda rozréznia towary lub ustugi i nie przypisuje ich jednemu
uprawnionemu, ale btednie uznaje, ze pomiedzy uprawnionymi do danych
znakéw istnieje zwigzek o charakterze gospodarczym.

W szczegodlnosci domniemanie takie wystepuje w sytuacji, gdy potencjalny
odbiorca uznaje, ze towary lub ustugi znajduja sie pod kontrolg wiasciciela
danego znaku towarowego i to nawet wtedy, gdy w opinii przecietnych od-
biorcow oznaczane poréwnywanymi znakami towary lub ustugi maja rézne
miejsca produkgji.

Zwigzki gospodarcze wystepuja gtéwnie w odniesieniu do przedsiebiorstw na-
lezacych do tej samej grupy kapitatowej (np. spdtka nadrzedna i kontrolowane
przez nig tzw. spotki corki).

Inny przyktad takich powiazan moga stanowi¢ podmioty, ktére zawarty umo-
wy dotyczace licencji, sprzedazy lub dystrybucji danych towaréw.

5.1.2. Niebezpieczenstwo wprowadzenia w btad
a niebezpieczenstwo skojarzenia

Pojecie niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad nie jest tozsame z niebez-
pieczefnstwem skojarzenia pomiedzy znakami. Samo skojarzenie znakéw
ze soba nie zawsze prowadzi bowiem do stwierdzenia wystgpienia niebezpie-
czenstwa wprowadzenia w bfad. Niemniej, niebezpieczerstwo wprowadzenia
w bfad moze w szczegdlnosci obejmowac skojarzenie ze znakiem wczesniej-
szym [zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95 SABEL].
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5.1.3. Niebezpieczenstwo wprowadzenia w btad
a inne przestanki okre$lone w art. 132" ust. 1 pkt 3 pwp

Niebezpieczenstwo wprowadzenia w biad zaktada jednoczesne istnienie:

® identycznosci lub podobienstwa pomiedzy znakiem zgtaszanym a zna-
kiem wczesniejszym oraz

® identycznosci lub podobienstwa pomiedzy towarami i ustugami, dla
ktérych dokonuje sie zgtoszenia, a tymi, dla ktérych zarejestrowany zo-
stat znak towarowy z wczesdniejszym pierwszenstwem.

Wymienione przestanki powinny by¢ spetnione kumulatywnie [zob. wyrok ETS
z dnia 12 pazdziernika 2004 r., C-106/03 P Vedial]. Oznacza to, ze w przypadku
stwierdzenia braku wystapienia jednej z nich nie mozna stwierdzi¢ prawdopo-
dobienstwa wprowadzenia w biad.

Podobienstwo oznaczen oraz podobienstwo towaréw lub ustug, dla ktérych
znaki sg zgtaszane lub zarejestrowane, wyznaczaja zakres ochrony znaku towa-
rowego. Wysoki stopief podobienstwa towaréw lub ustug, do ktérych ozna-
czania stuza poréwnywane znaki, moze by¢ bowiem zniwelowany niewielkim
stopniem podobienstwa samych oznaczen. | odwrotnie — w przypadku ni-
skiego stopnia podobieristwa danych towardéw i ustug, wyzszy stopien podo-
bienstwa oznaczer moze zdecydowac o spetnieniu przestanki wprowadzenia
w btad [zob. wyrok ETS z dnia 29 wrzesnia 1998 r., C-39/97 Canon].

5.2. Catosciowa ocena niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad

5.2.1. Uwagiogodlne

Ocena niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad powinna mie¢ charakter
catosciowy i uwzglednia¢ wszystkie istotne okolicznosci stanu faktycznego
[zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95 SABEL.
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To, czy w konkretnym wypadku wystepuje niebezpieczenstwo wprowadzenia
w btad, zalezy od ogdélnej oceny kilku zaleznych od siebie kryteridw, takich jak:

® podobienstwo towardéw i ustug,
® podobienstwo oznaczen,
e wilasciwy krag odbiorcéw,

® wystepowanie odrézniajacych i dominujgcych elementéw w kolidujg-
cych ze soba oznaczeniach,

e stopien rozpoznawalnosci wczesniejszego znaku towarowego,
® inne czynniki.

W toku oceny niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad w pierwszej kolej-
nosci konieczne jest ustalenie wymienionych wyzej czynnikéw, a nastepnie
okreslenie ich znaczenia w kazdej indywidualnej sprawie.

5.2.2. Kryteria oceny niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad
5.2.2.1. Wiasciwy krag odbiorcéw, przecietny odbiorca

Powszechnie przyjmuje sig, ze podstawowe znaczenie przy ocenie prawdopo-
dobienstwa wprowadzenia w bifgd ma opinia odbiorcéw towaréw sygnowa-
nych okreslonym znakiem w zwyktych warunkach obrotu.

Zgodnie z orzecznictwem sadéw europejskich decydujaca role w ogdlnej oce-
nie prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad odgrywa sposéb postrzega-
nia znakéw przez przecietnego konsumenta danego typu towaréw lub ustug
[zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95 SABEL].

Powstanie ryzyka wprowadzenia w btagd odbiorcéw to takze jedna z przesta-
nek wynikajacych z przepisu art. 132" ust. 1 pkt 3 pwp.

W literaturze i na tle orzecznictwa sagdéw unijnych mozna rozrézni¢ dwie ka-

tegorie odbiorcéw towaréw: wiasciwy krag odbiorcéw oraz przecietnego od-
biorce towarow.
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5.2.2.2. Definicja wtasciwego kregu odbiorcéw

Wiasciwy krag odbiorcéw to aktualni lub potencjalni nabywcy towaréw syg-
nowanych znakiem towarowym, czyli konsumenci, ktérzy kupuja towary lub
ustugi obecnie lub moga dokonac ich zakupu w przysztosci.

Ustalenie wiasciwego kregu odbiorcéw polega zatem na okresleniu adresatéw
towardéw lub ustug oznaczanych znakiem towarowym i powinno by¢ dokona-
ne z uwzglednieniem ich charakteru.

Za odbiorcéw towardéw i ustug beda uznane wszystkie te osoby, ktére moga
naby¢ towary lub skorzystac¢ z ustug na kolejnych etapach dystrybucji. Beda
to przede wszystkim finalni odbiorcy towardéw i ustug, a takze inne osoby
uczestniczace w ich produkgji lub dystrybugji.

Na podstawie orzecznictwa sadéw unijnych, uwzgledniajacego kryterium cha-
rakteru danych towaréw i ustug [zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r.,
C-375/97 General Motors Corporation], mozna dokonac rozréznienia pomiedzy:

ogé6tem odbiorcéw — osobami, ktére dokonujg zakupu towaréw i ustug
w celu zaspokojenia swoich osobistych potrzeb, a

odbiorcami profesjonalnymi/odbiorcami wyspecjalizowanymi.

Powszechnie akceptowany jest poglad, iz wystarczajgcym do stwierdzenia
wystepowania prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad jest ustalenie,
ze znaczaca cze$¢ whasciwego kregu odbiorcéw spornych towaréw lub ustug
moze zosta¢ wprowadzona w bfad co do pochodzenia towaréw lub ustug.
Nie jest zatem konieczne ustalenie, ze mozliwo$¢ wprowadzenia w btad doty-
czy wszystkich istniejacych lub potencjalnych konsumentéw danych towaréw
lub ustug. Wystarczajace jest juz bowiem samo ryzyko wprowadzenia w btad
nawet czesci odbiorcéw, niezaleznie od tego, czy rzeczywiscie taki bfad zaist-
niat [zob. wyrok NSA z dnia 4 wrze$nia 2014 r., Il GSK 1061/13].
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5.2.2.3. Krag odbiorcow, dla ktérych oceniane
jest prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad

Podczas ustalania wiasciwego kregu odbiorcow w pierwszej kolejnosci nalezy
wskazac grupe konsumentow towardw i ustug oznaczanych poréwnywanymi
znakami towarowymi, ktére uznano za identyczne lub podobne.

W zaleznosci od okolicznosci danego przypadku wihasciwy krag odbiorcéw
okreslonego rodzaju towaréw i ustug moze by¢ bardzo zréznicowany.

Odbiorcami danych towaréw moga byc¢ zaréwno osoby fizyczne, jak i prawne.
Osoby, ktére kupujg dane towary w celu zaspokojenia wiasnych potrzeb, jak
i takie, ktore kieruja sie innymi wzgledami, np. gospodarczymi.

W konkretnym przypadku moze sie zdarzy¢, ze aktualnymi i potencjalnymi na-
bywcami danych towaréw moga by¢ dwie odrebne grupy odbiorcéw. W takim
przypadku przy ocenie niebezpieczerstwa wprowadzenia w btad nalezy wzigc
pod uwage kazda z nich.

Ustalenie, ze dany znak wywotuje wrazenie, ze towary nim oznaczone maja
wspélne zrédto z towarami oznaczanymi znakiem towarowym z wczesniej-
szym pierwszenstwem, chociazby u nabywcéw nalezacych do jednej z grup
odbiorcow tych towardw, skutkuje stwierdzeniem spetnienia przestanki nie-
bezpieczenstwa wprowadzenia w btad.

Przy ustalaniu wiasciwego kregu odbiorcow mozemy spotkac sie z nastepuja-
cymi przypadkami:

1. Towary lub ustugi obu znakdéw sg kierowane do ogétu odbiorcow —
wiasciwym kregiem odbiorcéw bedzie ogét konsumentéw.

Przyktad

Artykuty spozywcze i odziezowe, ktére sg artykutami codziennego uzytku
i sg skierowane do ogétu odbiorcow. Whasciwym kregiem odbiorcéw tych to-
warow bedzie zatem ogét konsumentéw.
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Towary lub ustugi obu znakéw sa kierowane do grupy odbiorcéw wy-
specjalizowanych (odbiorcy profesjonalni) — wtasciwym kregiem od-
biorcéw beda odbiorcy wyspecjalizowani.

Przyktad

Zakupu specjalistycznej aparatury medycznej dokonuja gtéwnie placowki
medyczne. Urzadzenia medyczne s3 takze obstugiwane przez odpowiednio
przeszkolony personel danej placéwki. Osoby te musza zatem posiada¢ odpo-
wiednig wiedze specjalistyczna i uznaje sie je za odbiorcéw profesjonalnych.

Odbiorcami urzadzern medycznych moga by¢ takze pojedyncze osoby prowa-
dzace indywidualna dziatalnos¢, np. lekarze posiadajacy praktyke indywidual-
na. Jednakze nawet w tych wypadkach zakupu dokonuje osoba z odpowied-
nim przygotowaniem i wiedza.

Towary lub ustugi obu znakéw sg kierowane zaréwno do ogétu odbior-
cow, jak i do specjalistow — wtasciwym kregiem odbiorcéw bedga obie
grupy, jednak wieksze znaczenie w danej sprawie bedzie miata opinia
odbiorcéw, ktérzy wykazuja sie nizszym poziomem uwagi.

Przyktad

Wiasciwy krag odbiorcéw srodkéw farmaceutycznych skfada sie zaréwno z kon-
sumentow koncowych, czyli pacjentdw, jak i ze specjalistow - lekarzy i farma-
ceutow posiadajacych specjalistyczng wiedze medyczng lub farmaceutyczna.

W przypadku produktéw farmaceutycznych mozna rozrézni¢ dwie grupy towa-
réw. Pierwsza z nich stanowig srodki farmaceutyczne dostepne wytacznie na
recepte. Wtasciwy krag odbiorcéw tych towaréw bedzie skfadat sie zaréwno
z 0s6b wykwalifikowanych (lekarzy i farmaceutéw), jak i pacjentéw [zob. wyrok
ETS z dnia 26 kwietnia 2007 r., C-412/05 P TRAVATAN].

Druga grupe produktéw farmaceutycznych stanowia srodki farmaceutyczne,
ktére nie sa przepisywane lub sprzedawane przez wykwalifikowanych specja-
listéw, ale s swobodnie dostepne na rynku. W tym przypadku przecietnym
odbiorcg bedzie w wiekszosci przypadkéw sam pacjent.
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Przyktad

Ustugi z klasy 39 — transport, pakowanie i sktadowanie towaréw — sg przeznaczone
i dla pojedynczych odbiorcéw, i dla przedsiebiorstw przemystowych. Nie sg na-
bywane codziennie, ale sg w powszechnym uzyciu. Przecietnymi odbiorcami tych
ustug beda zatem, obok podmiotéw profesjonalnych, takze zwykli konsumenci.

5.2.2.4. Przecietny odbiorca towaréw lub ustug - definicja

Kolejnym krokiem po ustaleniu wiasciwego kregu odbiorcow jest okreslenie, kim
sg modelowi nabywcy danych towardw lub ustug, czyli ich przecietni odbiorcy.

Przyjety przez sady europejskie wzorzec przecietnego odbiorcy ma jednolity
charakter na terytorium catej Unii Europejskiej.

Przyjmuje sie powszechnie, ze przecietny odbiorca okreslonej kategorii produk-
toéw to osoba wiasciwie poinformowana, dostatecznie spostrzegawcza i rozsad-
na [zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer].

Przyjecie takiej definicji oznacza, ze przecietnym odbiorca jest osoba dyspo-
nujgca okreslong wiedzg o swiecie, posiadajaca zdolnos¢ do przyswajania
informacji, ale podchodzaca do nich z pewna doza krytycyzmu, z uwagi
na $wiadomos¢ komercyjnej roli znaku towarowego.

Ocena niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad dokonywana jest zatem za-
wsze z punktu widzenia przecietnego odbiorcy, tj. osoby dobrze poinformo-
wanej, wystarczajaco uwaznej i racjonalnej, ktéra przynalezy do wtasciwego
kregu odbiorcéw danych towaréw lub ustug.

Ustalenie, ze modelowy przecietny odbiorca bedzie mdégt przypuszczag, iz
oznaczone poréwnywanymi znakami towary lub ustugi pochodza z tego sa-
mego zrédta bedzie zawsze skutkowato wystapieniem niebezpieczenstwa
wprowadzenia w btad.

Natomiast w sytuacji, gdy przecietny odbiorca w zaden sposéb nie bedzie
moégt domniemywac pochodzenia towaréw z tego samego przedsiebiorstwa,
niebezpieczenstwo wprowadzenia w btad nie bedzie miato miejsca.
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Sposdéb postrzegania znakéw przez przecietnego odbiorce ma zatem kluczo-
we znaczenie przy ocenie niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad i zalezy
od rodzaju towaréw i ustug.

5.2.2.5. Poziom uwagi odbiorcéow

Podczas ustalania poziomu uwagi przecietnego odbiorcy nalezy uwzglednic¢
fakt, ze poziom uwagi przecietnego konsumenta moze sie rézni¢ w za-
leznosci od kategorii danych towarow lub ustug [zob. wyrok ETS z dnia
22 czerwca 1999 r., C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, wyrok NSA z dnia 20 mar-
ca 2007 r., Il GSK 341/06].

Dodatkowo w sytuacji, gdy wiasciwy krag odbiorcéw obejmuje dwie grupy na-
bywcéw (ogdt konsumentéw i odbiorcéw profesjonalnych), podczas ustalania
modelu przecietnego nabywcy nalezy wzig¢ pod uwage obie te grupy.

Uznaje sig, ze poziom uwagi przecietnego odbiorcy nie jest zalezny od wiasciwe-
go kregu odbiorcédw. W konsekwendji nie mozna uznaé, ze w kazdym przypadku
ustalenia, ze wiasciwy krag odbiorcéw bedzie obejmowat profesjonalistow, ich po-
ziom uwagi bedzie zawsze wysoki. Wydaje sie, iz profesjonalisci beda poswiecali
wiekszg uwage przy dokonywaniu wyboru towardw lub ustug, dzieki czemu moga
dostrzegac réznice, ktdre nie beda zauwazone przez normalnie uwaznego odbior-
ce. Jednak nie mozna uzna¢ powyzszego domniemania za zasade generalng, gdyz
w sytuadji, gdy towary lub ustugi sg uzywane przez okreslonego odbiorce profe-
sjonalnego codziennie, poziom jego uwagi moze by¢ przecietny lub nawet niski.

Poziom uwagi odbiorcéw poswiecanej podczas zakupdéw ma znaczacy wptyw
na dokonywany przez nich wybér towaréw lub ustug. Tym samym poziom za-
angazowania odbiorcow jest zalezny od znaczenia, jakie dana decyzja ma dla
konsumenta.

Wysoki poziom uwagi
O wysokim poziomie uwagi potencjalnych odbiorcéw mozna méwi¢ w przy-

padku zakupdéw towaréw lub ustug, ktére sg kosztowne, dokonuije sie ich rzad-
ko lub dotycza potencjalnie niebezpiecznych przedmiotow.
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Przyjmuje sie, ze dokonujac zakupéw kosztownych towaréw, np. tzw. débr luk-
susowych, nabywca bedzie zwykle zachowywat wieksza ostroznos¢ i kupi te
towary tylko po doktadnym rozwazeniu. Uwaga odbiorcéow w tych wypadkach
bedzie wzmozona takze z tego powodu, iz czesto w przypadku towaréw luk-
susowych odzwierciedlajg one status spoteczny ich wiasciciela.

Na ogét tez zakupy kosztownych towaréw beda dokonywane rzadko, a prze-
cietny odbiorca, dokonujac wyboru lub zakupéw tego typu produktéw, bedzie
czesto korzystat z porady specjalisty i poswieci im odpowiedni czas.

Przyktady

Samochody, gtéwnie z uwagi na ich wysokie ceny, sa towarami, przy zakupie
ktérych przecietny odbiorca bedzie bardziej uwazny niz w przypadku innych
mniej kosztownych produktéw. Oczywistym wydaje sie bowiem, ze przecietny
nabywca bedzie zwracat przy zakupie nowego czy nawet uzywanego samo-
chodu wieksza uwage niz podczas nabywania artykutéw produkcji masowe;j.
Nalezy zatem przyjac, ze przecietny nabywca samochodéw to osoba dobrze
poinformowana, ktdra uwzgledni wszystkie istotne czynniki, takie jak np. cena,
zuzycie paliwa, wiasne potrzeby, koszty ubezpieczenia itp.

Przyjmuje sie, ze przy zakupie i sprzedazy nieruchomosci odbiorca bedzie cha-
rakteryzowat sie ponadprzecietnym poziomem uwagi. Zakupu nieruchomosci
dokonuije sie rzadko, a decyzji tej czesto towarzyszy ryzyko nie tylko finanso-
we. Potencjalny odbiorca przy zakupie nieruchomosci uwzgledni wszystkie
istotne czynniki, np. swojg zdolnos¢ finansowa, potrzeby swoje i rodziny, miej-
sce potozenia nieruchomosci, wiarygodnosc¢ zbywcy itp.

Niski poziom uwagi

O niskim poziomie uwagi méwimy w przypadku towardw, ktdre kupujemy bez
wiekszego zastanowienia. Dotyczy to przede wszystkim zakupéw dokonywanych
codziennie, a nabywane w ten sposéb produkty charakteryzuja sie czesto niska cena.

Przyktad

Zakup podstawowych produktéw spozywczych, ktérych dokonujemy codzien-
nie, nie wymaga wysokiego poziomu uwagi odbiorcéw. Zakupy te czesto robi
sie bez wiekszego zastanowienia, a po towary te czesto siega sie automatycznie.
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5.2.3. Podobienstwo towaréw i ustug

Zgodnie z brzmieniem art. 132" ust. 1 pkt 3 pwp, by sprzeciw mogt zostac
uznany za zasadny, zgtoszony znak musi stuzy¢ do oznaczania identycznych
lub podobnych towardw lub ustug co znak, na ktérym opiera sie sprzeciw, o ile
zachodzi ryzyko wprowadzenia w bfad odbiorcéw.

Oznacza to, ze konieczng przestanka zastosowania niniejszego przepisu jest
stwierdzenie identycznosci lub podobienstwa towaréw i ustug, do ktérych
oznaczania stuzg poréwnywane znaki, tj. znak zgtoszony i znak ze wczesniej-
szym pierwszenstwem, na ktérym opiera sie sprzeciw. Wykluczenie tej prze-
stanki czyni dalsze badanie podobienistwa znakéw niezasadnym.

Badanie podobienstwa znakéw towarowych rozpocza¢ zatem nalezy od roz-
strzygniecia kwestii wstepnej, a mianowicie od dokonania oceny, czy towary
lub ustugi, do ktérych oznaczania stuzy¢ ma znak towarowy, sg identyczne lub
podobne. Dopiero przesadzenie o podobienstwie tych towaréw implikuje ko-
niecznos¢ dokonania poréwnania oznaczenh.

Podczas dokonywania oceny podobienstwa towaréw lub ustug bierze sie pod
uwage towary lub ustugi, do ktérych oznaczania ma stuzy¢ znak zgtoszony,
i zestawia sie je z towarami lub ustugami, na ktére naktadany jest znak wskaza-
ny jako podstawa sprzeciwu.

W przypadku stwierdzenia identycznosci towaréw i ustug nalezy przejs¢ do ba-
dania kolejnej przestanki okreslonej w omawianym przepisie, czyli ustalenia wy-
stapienia identycznosci czy tez podobienstwa oznaczen [zob. wyrok WSA w War-
szawie z dnia 16 stycznia 2009 r., VI SA/Wa 1671/08].

W sytuacji, gdy w danej sprawie nie wystepuje identycznos¢ towardw, prze-
prowadza sie badanie ich podobienstwa, a w przypadku jego wystapienia
okresla sie jego stopien.

Uznaje sie, ze towary sg podobne, gdy przecietny odbiorca tych towaréw
moze uznad, w przypadku natozenia na nie identycznego znaku, ze pochodza
one z jednego i tego samego zrédta. W toku oceny podobienistwa towaréw
nalezy rowniez uwzgledni¢ wszystkie istotne czynniki, ktére okreslaja relacje
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pomiedzy towarami lub ustugami (np.: charakter, przeznaczenie, uzywanie,
ich komplementarnosc).

W przypadku stwierdzenia podobienstwa towaréw i ustug oraz po okresleniu
jego stopnia nalezy przejs¢ do badania, czy w danej sprawie wystepuje identycz-
nos¢ lub podobienstwo oznaczen.

Przyjmuje sie natomiast, ze brak podobienstwa towaréw wyklucza mozliwos¢
zastosowania art. 132" ust. 1 pkt 3 pwp [por. wyrok WSA w Warszawie z dnia
3 marca 2009, VI SA/Wa 2202/08].

[Kryteria oceny podobienAstwa towaréw i ustug szerzej zostaty opisane
w podrozdziale 2 - Poréwnanie towaréw i ustug].

5.2.4. Podobienstwo oznaczen

Zgodnie z brzmieniem art. 132" ust. 1 pkt 3 pwp identycznos¢ lub podobien-
stwo oznaczen jest podstawowaq przestanka, ktéra powinna by¢ analizowana
przy ocenie prawdopodobienstwa wprowadzenia w bfad.

W toku badania oznaczen bierze sie pod uwage znak towarowy zgtoszony oraz
wczesniejszy znak, wskazany jako podstawa sprzeciwu, w formie zarejestrowa-
nej przez wiasciwy organ na rzecz osoby trzeciej.

Podczas dokonywania poréwnania oznaczen w pierwszej kolejnosci ustala sie,
czy przeciwstawione znaki sg identyczne. W przypadku stwierdzenia braku
identycznosci oznaczen przechodzi sie do oceny ich ewentualnego podobien-
stwa oraz ustala sie jego stopien.

Badanie poréwnywanych oznaczen wymaga zastosowania odpowiednich kry-
teridw oceny. Przyjmuje sig, ze dwa znaki sg podobne, jezeli z punktu widze-
nia odbiorcéw towaréw sg one co najmniej czesciowo identyczne w jednym
lub kilku istotnych aspektach [zob. wyrok SPI z dnia 23 pazdziernika 2001 r.,
T-6/01 Matratzen Concord].
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Jednakze zgodnie ze wspdlng praktyka [por. Wspélny komunikat dotyczqgcy
wspdlnej praktyki w zakresie wzglednych podstaw odmowy - prawdopodo-
bieristwo wprowadzenia w btqd (wptyw elementéw pozbawionych charakteru
odrézniajqcego/o charakterze mato odrézniajqcym) z 2 paZdziernika 2014 r], gdy
znaki maja wspolny element o charakterze nieznacznie odrézniajacym lub po-
zbawionym charakteru odrézniajacego, ocena prawdopodobienstwa wprowa-
dzenia w btad skupia sie na wptywie elementéw niepokrywajacych sie na ca-
tosciowe wrazenie wywierane przez znaki. Uwzglednia ona podobienstwa lub
réznice oraz charakter odrézniajacy elementéw niepokrywajacych sie.

Pokrywanie sie elementu o charakterze nieznacznie odrézniajacym zwykle
nie skutkuje samo w sobie ryzykiem wprowadzenia w btad odbiorcow.

Przyktad z dokumentu wspélnej praktyki

Brak ryzyka wprowadzenia w btad odbiorcow

DUR_!’LLUX WTﬁLUX_ Klasa 44: pielegnacja urody

Tym niemniej jezeli pozostate elementy zawarte w znakach, ktére maja wspdlny
element o charakterze nieznacznie odr6zniajacym, maja jeszcze mniejszy lub
tak samo staby charakter odrézniajacy badZ maja niewielki wptyw wizualny,
a ogdlne wrazenie wywierane przez znaki bedzie podobne, to zaistnieje ryzyko
wprowadzenia w btad odbiorcéw. Tak samo bedzie w przypadku, gdy ogdlne
wrazenie wywierane przez znaki bedzie bardzo podobne lub identyczne.

W przypadku znakéw, ktére maja wspdlny element pozbawiony charakteru
odrézniajacego, jego pokrywanie sie nie skutkuje ryzykiem wprowadzenia
w bfad odbiorcéw, chyba Ze znaki zawieraja réwniez inne elementy graficzne
lub stowne, ktére sg podobne, a ogdlne wrazenie wywierane przez znaki jest
bardzo podobne lub identyczne.
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Przyktady z dokumentu wspdlnej praktyki

Brak ryzyka wprowadzenia w btad odbiorcow

GRhENGRO GREENFLUX Klasa 19: materiaty budowlane

Klasa 37: ustugi budowlane

Ryzyko wprowadzenia w blad odbiorcéw

TRADENERGY TRACENERGY Klasa 19: materiaty budowlane

Klasa 37: ustugi budowalne

OLIEE ) ENERGY | recmaicommmanansenes

elektrycznej

Badanie podobienstwa oznaczen powinno by¢ dokonywane w trzech nastepu-
jacych pfaszczyznach: wizualnej, fonetycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej).

Nalezy jednak zwréci¢ uwage, ze ocena znakédw na wszystkich ptaszczyznach
bedzie czasami niemozliwa z uwagi na charakter oznaczenia. Przykladowo
nie mozna dokonac analizy warstwy fonetycznej znakéw, ktére sktadaja sie je-
dynie z elementéw graficznych.

Wynik oceny poréwnywanych oznaczen moze byc¢ rézny w zaleznosci od ptasz-
czyzny, w ktérej dokonujemy analizy. W jednej warstwie mozna bowiem
stwierdzi¢ wysoki stopiert podobienstwa, podczas gdy w innej ptaszczyznie
to podobienstwo bedzie minimalne lub nie wystapi w ogdle.

W orzecznictwie przyjmuje sie jednak, ze do stwierdzenia podobienstwa ozna-
czen moze by¢ juz wystarczajace ustalenie podobienstwa na jednej z ptasz-
czyzn [zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r., CG-342/97 Lloyd Schuhfabrik
Meyer; wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 stycznia 2007 r., VI SA/Wa 2002/06].
Stwierdzenie podobienstwa wystepujacego na jednej ptaszczyznie nie ozna-
cza jednakze braku koniecznosci przeprowadzenia poréwnania znakéw na po-
zostatych ptaszczyznach, o ile jest to mozliwe z uwagi na charakter znaku
towarowego. Moze sie bowiem zdarzy¢, ze silna réznica pomiedzy znakami
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na jednej ptaszczyznie, pomimo podobienstwa istniejagcego w innych war-
stwach, wykluczy catkowicie niebezpieczenstwo wprowadzenia w bfad.

Ocena podobienstwa znakéw powinna zostac przeprowadzona z uwzglednie-
niem wszystkich sktadnikow poréwnywanych oznaczen. Oznacza to, ze oceny
oznaczen powinno dokonywac sie w pierwszej kolejnosci na poszczegdlnych
ptaszczyznach, a nastepnie na wszystkich ptaszczyznach facznie.

Stwierdzenie braku podobieristwa pomiedzy znakami wyklucza mozliwos¢ za-
stosowania art. 132" ust. 1 pkt 3 pwp, nawet w przypadku gdy oznaczenia te
sg naktadane na identyczne towary [zob. wyrok NSA z dnia 20 wrzesnia 2007 r.,
I GSK 113/07; wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 marca 2014 r., VISA/Wa 1907/12].

Stwierdzenie braku podobienstwa oznaczen jest takze rbwnoznaczne ze stwier-
dzeniem braku wprowadzenia w btad odbiorcéw.

W przypadku stwierdzenia podobienstwa oznaczen konieczne jest natomiast usta-
lenie jego stopnia, gdyz ma on podstawowe znaczenie przy catosciowej ocenie
wprowadzenia w btad [zob. wyrok NSA z dnia 16 wrzesnia 2014 r., Il GSK 1023/13].

Powszechnie przyjmuje sie w tej kwestii terminologie stosowang w orzecz-
nictwie sagdéw europejskich, a tym samym stopien podobienstwa oznaczen
okreslany jest jako wysoki, Sredni lub niski.

[Kryteria oceny podobienstwa oznaczen zostaty szerzej opisane w podroz-
dziale 4 - Poréwnanie oznaczen).

5.2.5. Elementy dominujace i odrézniajace

Ocena podobienstwa znakéw musi by¢ przeprowadzona catosciowo, tzn. jej przed-
miotem muszg by¢ dwa znaki postrzegane jako catos¢, co oznacza, ze obejmuje
ona koniecznos¢ uwzglednienia wszystkich sktadnikéw kolizyjnych oznaczen.

W ramach oceny podobienstwa znakéw nie mozna ograniczy¢ sie do badania
tylko jednego elementu tworzgcego dany znak towarowy. Poréwnania nalezy
dokonac poprzez analize znakéw postrzeganych jako cato$¢, co nie oznacza,
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ze catosciowe wrazenie pozostawiane przez ztozony znak towarowy w pamieci
wiasciwego kregu odbiorcéw nie moze w niektérych przypadkach by¢ zdomi-
nowane przez jeden lub kilka elementéw.

Zgodnie ze wspdlng praktyka oceniany jest tez charakter odrézniajacy wszyst-
kich elementéw wczesniejszego znaku oraz pdézniejszego znaku, przy czym
priorytet jest przyznawany elementom pokrywajacym sie.

Catosciowe wrazenie wywierane przez znak towarowy na odbiorcy moze
powsta¢ na skutek oddziatywania poszczegdlnych elementdéw oznaczenia.
W konsekwencji przecietny odbiorca moze postrzegac w znaku jego elementy
dominujace i odrézniajace.

Stanowisko takie wynika przede wszystkim z orzecznictwa sadéw europej-
skich, w ktérym przyjmuje sie, ze catosciowa ocena podobienstwa pomie-
dzy znakami na poziomie wizualnym, fonetycznym lub znaczeniowym (kon-
cepcyjnym) musi opierac sie na ogélnym wrazeniu stwarzanym przez znaki,
zuwzglednieniem w szczegdlnosci odrézniajacych i dominujacych elementéw
znakdéw [zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., G-251/95 SABEL].

Zgodnie ze wspdlng praktyka, jesli ogélne wrazenie wywierane przez znaki
jest bardzo podobne lub identyczne, to nawet gdy jest ono wynikiem pokry-
wania sie w poréwnywanych znakach elementéw o charakterze nieznacznie
odrdzniajgcym, moze by¢ wystarczajace do stwierdzenia ryzyka wprowadze-
nia w btad odbiorcéw.

Przyktady z dokumentu wspélnej praktyki

Ryzyko wprowadzenia w biad

Klasa 43: ustugi zakwa-

i & \ * \ .:_,.-
" terowania wakacyjnego
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refr?gefator Klasa 11: chtodziarki
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5.2.5.1. Elementy dominujace

Oznaczenie zawiera element dominujacy tylko wtedy, gdy sktada sie z co naj-
mniej dwoch mozliwych do zdefiniowania sktadnikéw. Przyjmuje sie bowiem,
ze znaki jednoelementowe sg jednolicie postrzegane przez odbiorcéw znaku
[por. R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14b, Prawo wtasnosci przemy-
stowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 762-763].

Niemniej, nalezy zauwazy¢, ze wiasciwy krag odbiorcéw moze czasami uznac
oznaczenie w postaci jednego stowa za znak zbudowany z kilku elementéw.
Sytuacja taka moze mie¢ miejsce w szczegdlnosci w przypadku, gdy jedna
cze$¢ stowa bedzie miata jasne i oczywiste znaczenie, natomiast pozostata
cze$¢ bedzie pozbawiona znaczenia lub bedzie miata inne znaczenie.

Ocena dominujacego charakteru powinna zosta¢ przeprowadzona w odnie-
sieniu do obu poréwnywanych oznaczen.

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje sie, ze podczas badania podobienstwa
oznaczen nalezy uwzgledni¢ ogdlne wrazenie, jakie poréwnywane oznaczenia
wywieraja na odbiorcy, dla ktérego tak naprawde decydujace znaczenie maja
zbiezne elementy poréwnywanych oznaczen [zob. wyrok ETS z dnia 11 listopa-
da 1997 r., C-251/95 SABEL; wyrok NSA z dnia 8 listopada 2002 r., Il SA 4031/01].

Nalezy takze pamieta¢, ze odbiorca kieruje sie przy wyborze towaru lub ustugi
jedynie pewnymiprzewodnimielementamioznaczen,zpominieciemichdrob-
nych rozbieznosci [zob. wyrok NSA z dnia 8 listopada 2002 ., Il SA 4031/2001].
Wynika to z faktu, ze w wiekszosci przypadkéw nabywca, w momencie do-
konywania wyboru, nie ma mozliwosci poréwnania obydwu znakéw i opiera
sie jedynie na ogo6lnym zarysie oznaczenia, ktérego poszukuje i ktére zacho-
wat w pamieci. Zakodowany w pamieci obraz znaku nie zawsze jest precy-
zyjny i moze ograniczy¢ sie do tych elementéw znaku, ktére byty tatwiejsze
do zapamietania, a za takie uwaza sie zazwyczaj elementy dominujace i od-
rézniajace. Oznacza to, ze obligatoryjnos¢ oceny ogdlnego wrazenia wywo-
tywanego przez znak nie wyklucza oceny jego poszczegdlnych elementéw.
Jest to bowiem istotne dla ustalenia, ktory element znaku determinuje jego
catosciowy obraz.
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W przypadku znakéw, w ktérych wystepuje wiele sktadnikéw, kazdy z tych ele-
mentéw moze w réznym stopniu oddziatywac na potencjalnego odbiorce. Ko-
nieczne jest zatem okreslenie, czy zbiezne elementy obydwu oznaczen posia-
daja charakter dominujacy, czy tez odrdzniajacy, gdyz dla nabywcy decydujace
znaczenie maja zbiezne elementy poréwnywanych oznaczen.

Ryzyko konfuzji wsréd konsumentéw moze by¢ znaczne, zwilaszcza w sytua-
¢ji, gdy zbiezne elementy w obu znakach s3 identyczne np. fonetycznie i zna-
czeniowo [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 stycznia 2011 r., VI SA/Wa
1850/10].

W toku badania charakteru dominujacego jednego elementu lub kilku ele-
mentéw ztozonego znaku towarowego nalezy wzig¢ pod uwage w szczegdl-
nosci samoistne cechy kazdego z tych elementéw i poréwnac je z samoistnymi
cechami innych elementéw. Ponadto dodatkowo mozna uwzglednié pozycje
réznych elementéw w konfiguracji ztozonego znaku [zob. wyrok SPI z dnia
23 pazdziernika 2002 r., T-6/01 Matratzen Concord].

Przy ocenie dominujacego charakteru elementu oznaczenia istotna role od-
grywa pozycja tego elementu w kompozycji znaku, jego rozmiar i kolorystyka.
Zawsze tez nalezy oceni¢, w jakim stopniu wyzej wymienione czynniki wpty-
waja na ogdlne wrazenie wywotywane przez ten element u przecietnego od-
biorcy.

Niewielki charakter odrézniajacy elementu ztozonego znaku towarowego
nie musi jednak oznacza¢, ze element ten nie jest dominujacy. W szczegdlno-
$ci, z uwagi na umiejscowienie takiego elementu w oznaczeniu lub jego roz-
miar, moze on zdominowac postrzeganie oznaczenia przez odbiorce i zacho-
wac sie w jego pamieci.

Ocena podobienstwa moze zaleze¢ wytacznie od sktadnika dominujacego je-
dynie w sytuacji, gdy wszystkie pozostate sktadniki znaku towarowego sag bez
znaczenia [zob. wyrok SUE z dnia 19 marca 2010 r., T-427/07 Mirto Corporacion
Empresariall.

Powszechnie przyjeta regutg jest, ze podobienstwo znakéw ocenia sie
z uwzglednieniem ich cech wspdlnych, a nie wedtug wystepujacych w nich
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réznic. Zatem istnienie réznic pomiedzy znakami nie wyklucza mozliwosci
uznania znakéw za podobne. W tych przypadkach, gdy réznice pomiedzy zna-
kami sa dominujace, nalezy uznac, ze ryzyko pomytki pomiedzy nimi jest mato
prawdopodobne. Natomiast gdy w znakach dominujg cechy wspdlne, to po-
mimo faktu wystepowania w znakach pewnych réznic, odbiorca moze by¢
wprowadzony w btad, a zatem mozna méwi¢ o podobienstwie stwarzajacym
niebezpieczenstwo wprowadzenia w btad.

5.2.5.2. Elementy odrézniajace

W orzecznictwie europejskim przyjmuje sig, ze zaréwno charakter odrézniajacy
wczesniejszego znaku, jak i odrézniajacy charakter poszczegdlnych elementéw
ztozonych znakéw stanowig istotne kryteria, ktore nalezy ustali¢ przed ogéing
oceny, czy moze wystapic¢ prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad.

Definicja charakteru odrézniajacego znaku znajduje swoje zrédto w orzeczni-
ctwie sadéw europejskich. Przyjmuje sie, ze przy ocenie odrdzniajgcego cha-
rakteru znaku i ocenie, czy dany znak ma wysoce odrdzniajacy charakter, nalezy
przeprowadzi¢ 0g6lng ocene wiekszej lub mniejszej zdolnosci znaku do identy-
fikowania towaréw lub ustug, dla ktérych zostat zarejestrowany, jako towaréw
lub ustug pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, a zatem do odréznie-
nia ich od towaréw lub ustug pochodzacych z innych przedsiebiorstw [zob. wy-
rok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer].

5.2.5.2.1.Charakter odrézniajacy wczesniejszego
znaku towarowego jako catosci

Ocena odrdézniajagcego charakteru musi by¢ przeprowadzona w odniesieniu
do wszystkich elementéw poréwnywanych oznaczen. Niemniej, charakter od-
rézniajacy znaku jako catosci jest oceniany wytacznie w odniesieniu do wczes-
niejszego znaku. Okresla on bowiem jego site i zakres ochrony i nalezy
go uwzgledni¢ podczas oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad.

Przyjmuje sie, iz znaki towarowe o wysoce odrézniajacym charakterze wynika-
jacym z ich natury lub z renomy, jaka ciesza sie na rynku, podlegaja wiekszej
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ochronie niz znaki o mniej odrézniajagcym charakterze [zob. wyrok ETS z dnia
29 wrzesnia 1998 r., C-39/97 Canon).

5.2.5.2.2. Charakter odrézniajacy poszczegdlnych elementow

Charakter odrézniajacy poszczegdlnych elementéw znaku moze by¢ rézny.
W toku badania charakteru odrézniajacego dokonuje sie zatem oceny, czy dany
element znaku jest catkowicie pozbawiony charakteru odrézniajacego lub tez
czy posiada wysoki charakter odrézniajacy.

Oznacza to, ze w trakcie oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad
przeprowadza sie analize, czy zbiezne elementy poréwnywanych znakéw
sg opisowe, czy tez posiadaja inne cechy, ktére moga wptywac negatywnie
na odrézniajacy charakter znaku [por. R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatne-
go, t. 14b, Prawo wtasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017,
str. 764].

Konieczne jest takze ustalenie, czy te zbiezne elementy w mniejszym lub wiek-
szym stopniu sa zdolne, by wskaza¢ na zrédto towaréw lub ustug.

Przyjmuje sie, ze znak towarowy lub element znaku nie bedzie miat charak-
teru odrézniajacego, jesli bedzie wytacznie opisywat same towary i ustugi
lub ich cechy takie jak jako$¢, wartos¢, przeznaczenie, pochodzenie towaréw
i ustug itp. [por. art. 129" ust. 1 pkt 3 pwp] lub przykladowo bedzie sktadat sie
z poje¢ uzywanych zwyczajowo w obrocie handlowym dla tego rodzaju towa-
réw i ustug.

Odbiorcy sg bowiem sktonni uzna¢, ze opisowy lub inny element znaku o ce-
chach, ktére wptywajg na jego zdolnos¢ odrdzniajaca, stanowi jedynie infor-
macje o wlasciwosciach towaréw lub ustug, a nie zostat w nim uzyty w celu
wskazania okreslonego zrédta pochodzenia tych towaréw lub ustug. Przecietni
odbiorcy podczas oceniania znaku jako catosci nie beda postrzegac zatem ele-
mentu opisowego, ktéry stanowi jedynie cze$¢ znaku, jako odrézniajacego lub
dominujacego, a wiec jako stuzacego do odréznienia towardw lub ustug od to-
wardw lub ustug innych przedsiebiorstw. Ostatecznie decydujace znaczenie
ma jednak sposéb postrzegania oznaczenia przez wiasciwy krag odbiorcéw.
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Znaki towarowe, ktére sktadaja sie w przewazajacej czesci z elementéw opi-
sowych i niedystynktywnych, sa znakami stabymi. Ich zdolnos$¢ odrézniajaca
wynika zazwyczaj z wyrazistej warstwy graficznej, ktéra nadaje im jednak tylko
minimalna zdolnos¢ odrézniajaca. Zgodnie ze wspdlng praktyka: ,Ze wzgledu
na mniejszg zdolnos¢ stabego znaku do petnienia jego podstawowej funkgji
na rynku przyznany mu zakres ochrony w zakresie elementéw pozbawionych
charakteru odrézniajgcego lub o charakterze nieznaczenie odrézniajgcym po-
winien by¢ waski”. Jest to zasada, o ktérej nalezy pamieta¢, jezeli opieramy
swoj sprzeciw na wczesniej zarejestrowanym, ale stabym znaku towarowym.

Przyktady z dokumentu wspdlnej praktyki

Brak ryzyka wprowadzenia w btad

Red
_I on :
| Klasa 30: herbata

Klasa 9:
karty kredytowe

phnnes SMARTPHONES.NET Klasa 9: .
pleasure of connecting telefony komérkowe

5.2.6. Stopien rozpoznawalnosci znaku wczes$niejszego

Przepis art. 132" ust. 1 pkt 3 pwp nie wymienia stopnia rozpoznawalnosci znaku
z wczedniejszym pierwszenstwem jako jednej z przestanek jego zastosowania.
Niemniej Trybunat Sprawiedliwosci UE uznat, Ze jest to jeden z czynnikéw, ktéry
powinien by¢ brany pod uwage przy ocenie niebezpieczenstwa wprowadzenia
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w btad, gdyz wyznacza zakres ochrony znaku towarowego [zob. wyrok ETS
z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer; wyrok NSA z dnia
16 wrzesnia 2014 r., Il GSK 1023/13].

Powszechnie uznaje sig, ze niebezpieczenstwo wprowadzenia w btad jest tym
wieksze, im wyzsza jest rozpoznawalnos¢ znaku z wczesniejszym pierwszen-
stwem. Oznacza to, ze mozliwe jest wystapienie przestanki niebezpieczenstwa
wprowadzenia w btad, takze w sytuacji stwierdzenia matego podobienstwa
pomiedzy towarami lub ustugami w przypadku duzego podobienstwa zna-
kéw i duzego stopnia ich rozpoznawalnosci. Stanowisko to znajduje uzasad-
nienie w orzecznictwie sadow europejskich, z ktérego wynika, ze im wigksza
jest zdolnos¢ odrézniajaca znaku towarowego — rozumiana jako jego rozpo-
znawalnos¢ - tym wieksze jest niebezpieczenstwo wprowadzenia w btad [zob.
wyrok TSUE z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95 SABEL].

Rozpoznawalno$¢ znaku towarowego, a w szczegdélnosci jego renoma, powin-
na by¢ uwzgledniona przy ocenie, czy podobienstwo pomiedzy oznaczonymi
towarami lub ustugami jest na tyle duze, ze w danej sprawie mozna méwic
0 powstaniu niebezpieczenstwa wprowadzenia w biad.

Rozpoznawalno$¢ znaku z wczesniejszym pierwszenstwem rozumiana
jest jako zdolnos¢ wskazywania na okreslone zrédto pochodzenia towa-
row i ustug. Okreslana jest ona przez pryzmat postrzegania tego oznaczenia
przez potencjalnych odbiorcéw, ktérzy na jego podstawie identyfikujg towary
i ustugi. Nie jest przy tym wystarczajaca sama znajomos¢ oznaczenia na rynku
[por. R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14b, Prawo wtasnosci przemy-
stowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 776].

Podsumowujac, przy ocenie niebezpieczeristwa wprowadzenia w biad rozpo-
znawalnos¢ wczesniejszego znaku towarowego ma duzo mniejsze znaczenie
niz pozostate przestanki [por. R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14b,
Prawo witasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 765].
Przywiazywanie zbyt duzej wagi do rozpoznawalnosci znaku z wczesniejszym
pierwszenstwem spowodowatoby bowiem umniejszenie przestanki podo-
bienstwa oznaczen [zob. post. ETS zdnia 24 kwietnia 2006 r., C-235/05 P L'Oréal].
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5.2.7. Inne czynniki

Uznaje sie, ze w przypadku catosciowej oceny niebezpieczenstwa wprowa-
dzenia w btad z okolicznosci danej sprawy moze wynika¢ koniecznos¢ analizy
innych czynnikéw. Wsréd nich moga znalezé sie np. przynaleznos¢ do serii zna-
kéw, rzeczywiste pomytki, a takze fakt koegzystencji znakdéw w obrocie.

Przyjmuje sie jednak, ze pominiecie tych kryteriéw podczas ustalania wysta-
pienia przestanki wprowadzenia w btad nie musi oznacza¢ wadliwej oceny tej
przestanki.

5.2.7.1. Seria znakow

Jedna z okolicznosci uwzglednianych podczas oceny prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btagd moze by¢ fakt, ze przecietny odbiorca btednie uzna-
je, ze rozpatrywany znak stanowi czes$¢ rodziny czy serii znakéw i przypisuje
je jednemu uprawnionemu. Okoliczno$¢ ta moze mie¢ duze znaczenie przy
ocenie niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad.

W orzecznictwie sgdéw unijnych utrwalony jest poglad, ze znaki towarowe
moga zostac uznane za nalezace do jednej serii lub rodziny znakéw, w sytuacji
gdy w znakach tych wystepuje w catosci ten sam element odrézniajacy w pota-
czeniu z innym elementem graficznym lub stownym, ktéry pozwala na ich od-
réznienie, lub jesli znaki te charakteryzuje powtérzenie w nich tego samego
przedrostka lub przyrostka, ktéry wystepuje w znaku z wczesniejszym pierw-
szenstwem [zob. wyrok SPI z dnia 23 lutego 2006 r., T-194/03 BAINBRIDGE].

W przypadku serii znakéw prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad be-
dzie wynika¢ z faktu, ze przecietny odbiorca moze uzna¢, biorgc za podsta-
we pewne podobienstwo pomiedzy znakami, ze naleza one do danej serii
znakéw. W konsekwencji nabywca moze mylnie uzna¢, ze towary opatrzone
tym znakiem pochodza z tego samego zZrédta. Niebezpieczerstwo wprowa-
dzenia w btad w tym przypadku nie wynika z faktycznego pomylenia znakéw,
ale polega na mozliwosci uznania przez przecietnego odbiorce, ze znak nale-
zy do serii znakéw.
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W tym przypadku zgtoszony znak towarowy powinien by¢ nie tylko podobny
do znakéw nalezacych do serii, lecz powinien wykazywac takze cechy pozwa-
lajgce na przyporzadkowanie go do takiej serii.

Przynalezno$¢ znaku do danej serii moze zosta¢ wytgczona w sytuacjach,
w ktorych wspdlny element umiejscowiony jest w przypadku zgtoszonego
znaku towarowego w innym miejscu niz jest on zwykle umieszczony w zna-
kach nalezacych do serii lub gdy ma on inng zawartos¢ semantyczna. Brak serii
znakéw wystapi réwniez w przypadkach, gdy wspdélny element kolidujacych
ze sobg znakéw nie posiada charakteru odrézniajacego.

5.3. Podsumowanie

Konkludujac, warto zauwazy¢, iz w literaturze przyjmuje sie, ze w przypadku
stwierdzenia istnienia jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych podobieristwa
znakoéw nalezy je rozstrzygac¢ na korzys¢ uprawnionego do znaku z wczes-
niejszym pierwszenstwem. Tak wiec, gdy po zastosowaniu wszelkich metod
ustalenia niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad przecietnego odbiorcy
nie mozna jednoznacznie potwierdzi¢ lub zanegowac istnienia tego niebez-
pieczenstwa, nalezy przyja¢, ze zachodzi kolizja miedzy przeciwstawionymi
znakami towarowymi.
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Rozdziat IlI

ZNAKTOWAROWY RENOMOWANY -
art. 132" ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wltasnosci
przemystowej

1. WSTEP

Wzgledna przeszkoda udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie stojace
w kolizji ze znakiem renomowanym zostata wyrazona w art. 132" ust. 1 pkt 4
pwp. Zgodnie z jego tresciag po rozpatrzeniu sprzeciwu uznanego za zasadny
nie udziela sie prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny
do renomowanego znaku towarowego, na ktéry udzielono prawa ochronnego
zwczesniejszym pierwszenstwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towa-
réw, jezeli uzywanie zgtoszonego znaku towarowego bez uzasadnionej przy-
czyny mogtoby przynies¢ zgtaszajgcemu nienalezng korzys¢ lub by¢ szkodliwe
dla odrézniajgcego charakteru badz renomy znaku wczeséniejszego.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sadéw europejskich istnienie wskaza-
nych wyzej naruszen nalezy ocenia¢ w odniesieniu do sposobu postrzegania
przecietnego, whasciwie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsad-
nego konsumenta tych towaréw i ustug, dla ktérych znak ten zostat zareje-
strowany [por. wyrok z dnia 7 grudnia 2010 r., T-59/08 NIMEI LA PERLA MODERN
CLASSIC].

Prawo wiasnosci przemystowej w sposéb szczegdlny ksztattuje ochrone
znakéw renomowanych, przyznajac im wyraznie rozszerzona ochrone.
W zwiazku z powyzszym badanie kolizji zgtoszonego oznaczenia ze zna-
kiem renomowanym powinno by¢ oparte na analizie pieciu przestanek
wskazanych w art. 132" ust. 1 pkt 4 pwp [zob. R. Skubisz [w:] System Prawa
Prywatnego, t. 14b, Prawo wtasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza, War-
szawa 2012, str. 716]. Przeprowadzone przez Urzad badanie bedzie obejmo-
wac sprawdzenie, czy zostang facznie spetnione ponizsze kryteria:

344




ROZDZIAL NI
INAKTOWAROWY RENOMOWANY

® przeciwstawiony znak jest renomowany;

® przeciwstawiony znak jest zarejestrowany lub zgtoszony z wczesdniej-
szym pierwszenstwem (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo
ochronne);

® pozniejszy znak jest identyczny lub podobny do przeciwstawionego re-
nomowanego oznaczenia;

® pozniejszy znak zgtoszono dla ,jakichkolwiek towaréw”;

® uzywanie zgtoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogtoby
przynie$¢ zgtaszajgcemu nienalezng korzys$¢ lub by¢ szkodliwe dla od-
rézniajacego charakteru badz renomy znaku wczesniejszego.

Wskazana metodologia jest takze uznana w orzecznictwie administracyjnym
[wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2017 r., Il GSK 2782/15].

2. CHARAKTERYSTYKA ZNAKU RENOMOWANEGO

Ze wzgledu na brak normatywnej definicji pojecia ,renoma” oraz réznice ter-
minologiczne w jego rozumieniu pojawita sie konieczno$¢ nadania mu jedno-
litego charakteru. Dokonat tego Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej
na drodze wyktadni celowosciowej [por. wyrok TSUE z dnia 14 wrzes$nia 1999r.,
(C-375/97 Chevyl.

2.1. Stopien znajomosci znaku

Gtéwnym kryterium branym pod uwage przy ocenie, czy mamy do czynienia
ze znakiem renomowanym, jest stopien jego znajomosci (rozpoznawalnosci)
wsrdd wihasciwego kregu odbiorcéw (kryterium ilosciowe). Zgodnie z utrwalo-
nym orzecznictwem saddw unijnych, aby wczedniejszy znak towarowy spet-
niat wymaog renomy, ,powinien by¢ znany wsréd znacznej grupy odbiorcéw,
do ktérych skierowane sa towary lub ustugi oznaczone tym znakiem” [por. wy-
rok TSUE z dnia 14 wrzesnia 1999 r., C-375/97 Chevy].

Wymagany stopien znajomosci nalezy uznac za osiagniety, jezeli wczesniejszy
znak towarowy jest znany ,znacznej czesci kregu odbiorcéw”. Nie zdefiniowa-
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no jednak blizej, jaki odsetek kregu odbiorcéw powinien by¢ uznany za ,jego
znaczng czes¢”. Dlatego badanie renomy musi by¢ zawsze przeprowadzone
w odniesieniu do wszystkich okolicznosci danej sprawy i poza stopniem zna-
jomosci znaku powinno uwzgledniac réwniez inne istotne okolicznosci, stano-
wigce informacje o pozycji znaku na rynku [por. wyrok TSUE z dnia 14 wrzesnia
1999 r., G-375/97 Chevy; wyrok NSA z dnia 27 lutego 2008 r., [l GSK 359/071.

2.2. Inneistotne czynniki

Przy ocenie renomy wczesniejszego znaku towarowego nalezy wzigé¢ pod
uwage wszystkie istotne czynniki, w szczegdlnosci udziat znaku towarowego
w rynku, czestotliwos¢, zasieg geograficzny i okres uzywania znaku, jak row-
niez zakres i poziom dziatari promocyjnych dotyczacych tego oznaczenia oraz
nakfady poniesione na te dziatania [por. wyrok TSUE z dnia 14 wrzesnia 1999r.,
(C-375/97 Chevyl. Nie ulega jednak watpliwosci, ze czynniki te maja jedynie cha-
rakter przyktadowy, a ich katalog nie jest zamkniety.

2.3. Znaczenie estymy znaku

Dowody i argumenty dotyczace dobrej opinii oraz estymy, jaka przypisuja
oznaczeniu przecietni odbiorcy, ani tez utrwalone w prze$wiadczeniu konsu-
mentéw wyobrazenie o walorach towaru nie stanowia bezposredniego kryte-
rium pozwalajgcego ustali¢, ze znak cieszy sie renoma.

Wyobrazenie odbiorcéw o walorach towaréw, wbrew znaczeniu stowa ,reno-
ma"” w jezyku polskim, nie ma znaczenia dla samej kwalifikacji znaku wczesniej-
szego jako znaku renomowanego. Utozsamianie jakosci ze znakiem renomo-
wanym bedzie jednak istotne przy ocenie, czy udzielenie prawa ochronnego
na poézniejszy znak mogtoby by¢ szkodliwe dla odrézniajagcego charakteru
badz renomy znaku wczesniejszego.

Znaki renomowane cechuja sie silniejszg zdolnoscig odrdzniajaca, wynikajaca
z pozytywnych informacji i wyobrazen o wysokiej jakosci i prestizu przekazywa-
nych przez taki znak potencjalnym klientom, ktéra utatwia zbyt towaréw ozna-
czonych tym znakiem. Jednoczesnie znak, majacy wymierng wartos$¢ rynkowa,
stanowi znaczacy, a niekiedy dominujacy, sktadnik majatkowy przedsiebiorstwa
[por. wyrok SA we Wroctawiu z dnia 3 pazdziernika 2007 r., | ACa 767/071.
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3. ZNAKRENOMOWANY ZAREJESTROWANY LUB
ZGLOSZONY Z WCZESNIEJSZYM PIERWSZENSTWEM

Renomowany znak towarowy moze stanowi¢ podstawe sprzeciwu dla udzie-
lenia prawa ochronnego na pézniejsze oznaczenie identyczne lub podobne
tylko, jesli sam jest juz zarejestrowany. Innymi stowy, jezeli wcze$niejszy znak
renomowany nie zostat jeszcze zarejestrowany, ale zostat zgtoszony do reje-
stracji z wczedniejszym pierwszenstwem, nie jest spetniona jedna z przesta-
nek wskazanych w art. 132" ust. 1 pkt 4 pwp. W takim przypadku konieczne
jest ustalenie, jakie rozstrzygniecie zostanie podjete w sprawie wczesniejszego
znaku renomowanego.

4. IDENTYCZNOSC LUB PODOBIENSTWO POZNIEJSZEGO
OZNACZENIA WZGLEDEM RENOMOWANEGO ZNAKU
TOWAROWEGO

Zaréwno w art. 132" ust. 1 pkt 4 pwp, jak i w art. 132" ust. 1 pkt 3 pwp mowa
jest o znakach identycznych lub podobnych. Za wspélng dla obu przepiséw
mozna zatem uzna¢ wypracowang metodologie oceny podobienstwa zna-
kéw w odniesieniu do ich ptaszczyzn wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej
[zob. wyrok TSUE z dnia 23 pazdziernika 2003 r., C-408/01 Adidas-Salomon].

Nalezy jednak zauwazy¢, ze stopient podobienstwa oznaczen w poréwnywa-
nych przepisach bedzie inny, bowiem art. 132" ust. 1 pkt 3 pwp wymaga ta-
kiego stopnia podobienstwa znakdéw, ktére skutkowaé moze wystapieniem
dodatkowe] przestanki odmowy, tj. prawdopodobienstwa wprowadzenia
odbiorcéw w bfad. Natomiast przepis art. 132 ust. 1 pkt 4 pwp nie wymaga,
by ta dodatkowa przestanka byta spetniona.

Art. 132" ust. 1 pkt 3 Art. 132" ust. 1 pkt 4
sidentyczny lub podobny do zna- sidentyczny lub podobny do renomo-
ku towarowego (...), jezeli zachodzi wanego znaku towarowego (.. .), jezeli
ryzyko wprowadzenia odbiorcéw uzywanie zgtoszonego znaku bez uza-

w bfad, ktére obejmuije, w szczegdl- sadnionej przyczyny mogtoby przynies¢

nosci ryzyko skojarzenia znaku zgto- zgtaszajgcemu nienalezng korzys¢ lub by¢

szonego ze znakiem wczesniejszym” szkodliwe dla odrézniajacego charakteru
badZ renomy znaku wczesniejszego”
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Jak wskazat Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 4 marca 2009 r., sygn. akt IV CSK
335/08, ,w odniesieniu do znaku renomowanego chodzi o podobienstwo
szczegdblnego rodzaju, gdyz do jego stwierdzenia wystarczy niebezpieczen-
stwo, ze inny znak moze by¢ z nim skojarzony (faczony)”. Istota podobienstwa
do znaku renomowanego zostata ujeta takze w orzecznictwie unijnym. W slad
za nim przyjmuje sie, ze ,chociaz podobienstwo oznaczen jest przestanka
zastosowania tego przepisu, to wystarczajacy jest taki stopien podobienistwa,
ktéry prowadzi do faczenia oznaczenia ze znakiem renomowanym przez
relewantnych odbiorcow”.

Nawiazujac do wczedniejszego wyroku w sprawie Chevy, Trybunat wskazat,
ze gdy powstajg naruszenia dotyczace wczesniejszego renomowanego znaku
towarowego, ,s3 one konsekwencja pewnego stopnia podobienstwa miedzy
znakiem a oznaczeniem, z powodu ktérego odbiorcy wiaza oznaczenie ze zna-
kiem, tj. facza je, nawet jezeli ich nie mylg". To, ze p6zniejszy znak przywodzi
na mysl przecietnemu, wiasciwie poinformowanemu, dostatecznie uwaznemu
i rozsagdnemu konsumentowi znak wczesniejszy, jest jednoznaczne z istnieniem
miedzy nimi zwiazku [zob. wyrok TSUE z dnia 27 listopada 2008 r., C-257/07 In-
tel]. Dodac nalezy, ze im bardziej znak towarowy jest znany wsréd odbiorcéw,
tym bardziej wzmocniony jest charakter odrézniajacy tego znaku [zob. wyrok
Sadu Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych z dnia
8 marca 2007 r., XXIl GWzt 5/06].

Przyktad znakéw uznanych za podobne w rozumieniu art. 132" ust. 1 pkt 4 pwp

Renomowany znak towarowy Pdzniejsze oznaczenie

L'OREAL o'leary

W orzecznictwie wskazano réwniez, ze ,okolicznos¢, iz pézniejszy znak to-
warowy przywodzi konsumentowi na mysl wczesniejszy znak towarowy
jest jednoznaczna z istnieniem miedzy kolidujacymi ze soba znakami zwigzku”
[zob. wyrok ETS z dnia 27 listopada 2008 r., C-252/07 Intel]. Jednocze$nie wy-
raznie zaznaczono, ze w kazdym przypadku ustalenie takiego zwigzku musi
by¢ wynikiem catosciowej oceny. Badanie to nie moze ograniczac sie wytacz-
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nie do analizy podobienstwa, lecz wymaga uwzglednienia innych kryteriéw,
takich jak stopien znajomosci znaku renomowanego, charakter towaréw lub
ustug oraz ewentualng niepowtarzalnos¢ znaku wczesniejszego.

W orzecznictwie europejskim podkresla sie, ze skoro art. 8 ust. 5 Rozporzadze-
nia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia 2017/1001) ograni-
cza sie do ustanowienia wymogu, by istniejagce podobienstwo byto w stanie
sprawi¢, ze zainteresowany krag odbiorcéw nie tyle pomyli kolidujace ze soba
oznaczenia, co je skojarzy, czyli dostrzeze miedzy nimi zwigzek, to nalezy
z tego wywies¢, ze przewidziana przez ten przepis ochrona, z ktérej korzystaja
renomowane znaki towarowe, moze zostac¢ zastosowana, nawet jesli kolidu-
jace ze soba oznaczenia wykazuja nizszy stopien podobienistwa [zob. wyrok
TSUE z dnia 23 pazdziernika 2003 r., C-408/01 Adidas-Salomon; wyrok ETS z dnia
27 listopada 2008 r., C252/07 Intel Corporation].

W tym kontekscie celowe jest réwniez powotanie sie na wyrok NSA z dnia
12 pazdziernika 2012 r., sygn. akt Il GSK 849/09, w ktdrym podniesiono, ze
W Swietle art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp [obecnie art. 132" ust. 1 pkt 4 pwp], dla
przyznania ochrony, o ktérej w nim mowa, nie jest potrzebne stwierdzenie
ryzyka wprowadzenia w btad (ryzyka konfuzji), ale wystarczy taki stopien po-
dobienstwa pomiedzy renomowanym znakiem towarowym, a nawigzujagcym
do niego oznaczeniem, ktérego wynikiem jest ich mentalne faczenie przez po-
tencjalnego odbiorce”.

Zbadanie tej przestanki ma o tyle istotne znaczenie, ze jezeli oznaczenia zo-
stana uznane za niepodobne, nie nalezy bada¢, czy wystapity inne przestanki
wskazane w art. 132" ust. 1 pkt 4 pwp.

Znaki niepodobne nie moga wywotywac skojarzen u kregu odbiorcéw, za-
tem nie moze by¢ mowy o nasladownictwie i Swiadomym czerpaniu korzysci
z cudzej renomy. Dlatego celowe jest uznanie, ze ,brak podobienstwa mie-
dzy znakami czyni zbednymi rozwazania na temat wykorzystywania cudzej
renomy, bowiem «warunkiem wstepnym» przyjecia, ze do wykorzystania re-
nomy doszto, jest ustalenie podobienistwa miedzy znakami, za$ warunkiem
drugim jest ustalenie, ze znak wnioskodawcy renome posiada” [zob. wyrok
WSA z dnia 30 sierpnia 2010 r., VI SA/Wa 807/10].
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Przyktad oznaczen uznanych za niepodobne w rozumieniu art. 132" ust. 1 pkt 4 pwp

Renomowany znak towarowy Pdzniejsze oznaczenie

GUCCI GUCIO

Wyrokiem Sadu Unii Europejskiej z 31 stycznia 2019 r., w sprawie T-215/17,
utrzymanym wyrokiem TSUE z dnia 1 pazdziernika 2019 r., stwierdzono brak
podobienstwa zestawionych nizej oznaczen.

Renomowany znak towarowy Pdzniejsze oznaczenie

g

MarketViedia

5. ,JAKIEKOLWIEK TOWARY"”

Ochrona znakéw renomowanych okreslona w art. 132" ust. 1 pkt 4 pwp wykra-
cza poza zasady specjalizacji, co oznacza, Ze rozcigga sie ona takze na towa-
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ry i ustugi niepodobne do towaréw i ustug, dla ktérych zostat zarejestrowany
wczesniejszy znak renomowany.

Jak podkresla sie w orzecznictwie, naruszenie prawa ochronnego do renomo-
wanego znaku towarowego polega na ,bezprawnym uzywaniu w obrocie go-
spodarczym znaku identycznego lub podobnego do znaku renomowanego,
zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towaréw, jezeli takie uzywa-
nie moze przynie$¢ nienalezyta korzys¢ lub by¢ szkodliwe dla odrézniajgcego
charakteru badz renomy znaku wczes$niejszego” [zob. wyrok SN z dnia 3 paz-
dziernika 2008 r., V CSK 109/08].

6. CZERPANIE NIENALEZNYCH KORZYSCI LUB
SZKODLIWOSC DLA ODROZNIAJACEGO CHARAKTERU
BADZ RENOMY ZNAKU WCZESNIEJSZEGO

Najbardziej ztozong i jednoczesnie najbardziej pojemna z przestanek wskaza-
nych w art. 132" ust. 1 pkt 4 pwp jest przestanka ustanawiajaca formy ingeren-
¢ji péZniejszego oznaczenia w prawo do znaku renomowanego. Ustawodawca
wyrdznit w tym zakresie trzy rodzaje naruszen:

® czerpanie nienaleznej korzysci,
® dziafanie na szkode charakteru odrézniajacego,

e dziatanie na szkode renomy znaku.

Zaistnienie jednego z wyzej wymienionych rodzajow naruszen wystarczy, aby
omawiany przepis miat zastosowanie.

Dla ustalenia zaistnienia przestanki nienaleznej korzysci lub szkodliwosci dla
odrézniajacego charakteru badz renomy znaku wczesniejszego wystarczajace
jest przeprowadzenie dowodu na wykazanie prawdopodobienistwa powsta-
nia szkody (przez ostabienie stopnia zdolnosci odrézniajacej znaku towarowe-
go lub jego renomy) lub uzyskania nienaleznych korzysci (przez wykorzystanie
charakteru odrézniajacego lub renomy znaku) w przysztosci [zob. wyrok NSA
dnia 22 stycznia 2014 r., Il GSK 1600/12]. Podkresla sie zatem, ze uprawniony
z rejestracji renomowanego znaku towarowego nie ma obowigzku wykazania,
ze jego znak towarowy zostat rzeczywiscie naruszony.
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6.1. Czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru
odrézniajacego lub renomy

Czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajgcego lub renomy
wczesniejszego znaku dotyczy sytuacji, w ktdrej zgtaszajacy pdzniejszy znak
korzysta z atrakcyjnosci i rozpoznawalnosci wczesniejszego renomowanego
oznaczenia poprzez oznaczenie swoich towardw lub ustug oznaczeniem iden-
tycznym lub podobnym do znaku renomowanego. Zgtaszajacy korzysta tym
samym z wypracowanego kapitatu w postaci wartosci reklamowej tego znaku.
Takie dziatania okresla sie mianem ,pasozytnictwa”, rozumianego jako dziata-
nia zmierzajace do osiggniecia przez osobe trzecia korzysci z uzywania iden-
tycznego lub podobnego oznaczenia.

W orzecznictwie unijnym przyjmuje sie, ze przedmiotowa przestanke nalezy
uznac¢ za spetniong, gdy ,osoba trzecia prébuje, poprzez uzywanie oznacze-
nia podobnego do renomowanego znaku towarowego, dziata¢ w jego cieniu,
w celu skorzystania z jego atrakcyjnosci, reputacji i prestizu oraz wykorzystac,
bez zadnej rekompensaty finansowej i bez podjecia ze swej strony zadnego wy-
sitku w tym kierunku, wysitek handlowy wtozony przez wiasciciela znaku towa-
rowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku” [zob. wyrok TSUE z dnia
12 lipca 2011 r., G-324/09 L'Oréal]. Odnoszenie korzysci z takiego uzywania znaku
przez zgfaszajacego pdzniejsze oznaczenie powinno zosta¢ uznane za czerpa-
nie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy ze wzgledu
wysitek witozony przez uprawnionego do znaku renomowanego w wykreowa-
nie i utrzymanie wizerunku znaku oraz naktady poniesione na ten cel.

Zaréwno charakter odrézniajacy, jak i renoma znaku towarowego musza by¢
oceniane z uwzglednieniem sposobu postrzegania tego znaku przez wiasciwy
krag odbiorcow. Zatem istnienie naruszen polegajacych na dziataniu na szko-
de charakteru odrézniajacego lub renomy wczesniejszego znaku towarowego
nalezy ocenia¢ w odniesieniu do sposobu rozumowania przecietnego, wtasci-
wie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsgdnego konsumenta to-
wardw lub ustug, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany [zob. wyrok TSUE
z dnia 27 listopada 2008 r., C-252/07 Intel].
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6.2. Dziatanie na szkode charakteru odrézniajagcego

Dziatania na szkode charakteru odrézniajgcego wczesniejszego renomowane-
go znaku towarowego jest okreslane réwniez jako ,ostabienie”, ,pomniejsza-
nie” czy ,rozmywanie” znaku towarowego. Z dziataniem na szkode charakteru
odrézniajgcego mamy do czynienia, gdy zdolnos¢ tego znaku do identyfiko-
wania towaréw lub ustug, dla ktérych zostat zarejestrowany i jest uzywany,
jest ostabiona z uwagi na wywotane uzywaniem pézniejszego znaku towaro-
wego rozmycie tozsamosci wczesniejszego znaku towarowego i jego wizerun-
ku w oczach odbiorcéw. Ma to miejsce zwtaszcza wéwczas, gdy wczedniejszy
znak towarowy, ktéry wczesniej wzbudzat bezposrednie skojarzenie z towara-
mi lub ustugami, dla ktérych zostat zarejestrowany, nie jest w stanie dziata¢
dtuzej w ten sposdb [zob. wyrok ETS z dnia 27 listopada 2008 r., C-252/07 Intel].

W nastepstwie dziatania na szkode charakteru odrézniajgcego wczesniejszego
renomowanego znaku towarowego zachodzi proces ostabiania oddziatywa-
nia tego znaku na odbiorcéw. Poprzez wprowadzenie na rynek pézniejszego
oznaczenia - identycznego lub podobnego do znaku renomowanego - syste-
matycznie zmniejsza sie sita przyciggania znaku renomowanego. Natomiast
sygnowanie znakiem p6zniejszym innych towaréw w konsekwencji powoduje,
Ze oznaczenie nie bedzie juz kojarzy¢ sie odbiorcom z konkretnym towarem
badz ustuga. Ostabia to zdolno$¢ renomowanego znaku towarowego do od-
rézniania towaréw lub ustug w obrocie.

Jak podkresla sie w orzecznictwie, przedstawienie dowodu na okolicznos¢,
Ze uzywanie pdzniejszego znaku towarowego dziata lub moze dziata¢ na szko-
de charakteru odrézniajacego wczesniejszego znaku towarowego, ,wymaga
wykazania zmiany rynkowego zachowania przecietnego konsumenta towa-
réw lub ustug, dla ktérych wczesniejszy znak towarowy jest zarejestrowany,
bedacej konsekwencjg uzywania pézniejszego znaku towarowego lub duzego
prawdopodobienstwa, ze taka zmiana nastapi w przysztosci”. Na ustalenie wy-
stagpienia omawianej przestanki nie ma natomiast wptywu kwestia, czy upraw-
niony do pdzniejszego znaku czerpie korzysci z charakteru odrézniajace-
go oznaczenia renomowanego [zob. wyrok ETS z dnia 27 listopada 2008 r.,
C-252/07 Intel].
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6.3. Dziatanie na szkode renomy znaku

Z dziataniem na szkode renomy znaku towarowego, okreslanym réwniez jako
Lprzy¢mienie” lub ,degradacja” znaku, mamy do czynienia, gdy towary, dla
ktérych uzywane jest pézniejsze identyczne lub podobne oznaczenie, sg po-
strzegane przez odbiorcéw w taki sposdb, ze zmniejsza sie atrakcyjnos¢ tego
znaku towarowego. Niebezpieczeristwo to moze wystapi¢ zwlaszcza, gdy to-
wary lub ustugi oferowane przez uprawnionego do pézniejszego identyczne-
go lub podobnego znaku posiadajg wtasciwosci mogace wywieraé negatywny
wptyw na wizerunek znaku towarowego [zob. wyrok ETS z dnia 18 czerwca
2009 ., C-487/07 L'Oréal].

W kontekscie badania wystapienia tej przestanki, tj. dziatari na szkode renomy,
pojecie renoma nalezy utozsami¢ z pozytywnymi wyobrazeniami odnosnie
do towaru i znaku towarowego powstajacymi u odbiorcéw. Dziatanie na szko-
de renomy oznacza dziatanie na szkode skojarzen jakosciowych wywotywa-
nych przez znak renomowany i opatrzone nim towary czy ustugi. Opisane dzia-
fania bez watpienia wptywajg negatywnie na wypracowang pozycje rynkowa
zbudowang wokét oznaczenia renomowanego.
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Rozdziat IV

ZNAKTOWAROWY POWSZECHNIE ZNANY -
art. 132" ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo wlasnosci
przemystowej

1. WSTEP

Pojecie znaku towarowego powszechnie znanego, tzw. notoryjnego, nie zo-
stato zdefiniowane w prawie polskim. Definicji takiej nie zawieraja réwniez
przepisy prawa unijnego czy miedzynarodowego. Wynika to z trudnosci w uje-
ciu tego ztozonego zagadnienia w jeden wspdlny normatywny model. Na fo-
rum miedzynarodowym wielokrotnie podejmowane byty proby kategoryzacji
czynnikéw determinujgcych ocene notoryjnosci znaku.

Po raz pierwszy generalne zatozenia dotyczace ochrony znaku powszechnie
znanego zawarte zostaty w art. 6bis Konwencji paryskiej, ktéra jednoczes-
nie w zakresie szczegétowych uregulowan dotyczacych tego znaku odsyta
do ustawodawstw krajowych panstw cztonkowskich Zwigzku Ochrony Wihas-
nosci Przemystowe;j.

Konwencja paryska nie definiuje pojecia powszechnej znajomosci znaku towa-
rowego, ale odnosi sie do jego utrwalenia w $wiadomosci odbiorcow. Zakres
ochrony wskazany w art. 6bis Konwencji paryskiej stat sie podstawa dla stworze-
nia pewnych ram pojeciowych tego terminu w Porozumieniu TRIPS — wskazéwki
przydatne dla zdefiniowania tego pojecia podano w art. 16 ust. 2 zd. 2. Przedmio-
towy przepis wskazuje, ze dla okreslenia, czy znak towarowy jest powszechnie
znany, nalezy wzig¢ pod uwage przede wszystkim znajomosc¢ tego znaku towa-
rowego w odpowiednim kregu odbiorcéw, z uwzglednieniem jego rozpozna-
walnosci na terytorium panstw bedacych stronami porozumienia TRIPS, wynika-
jacej z dziatan na rzecz promogji tego znaku.

Podkresli¢ nalezy, ze definicjiznaku towarowego powszechnieznanegonie ujeto
w Rozporzadzeniu 2017/1001. Réwniez Dyrektywa 2015/2436 nie zawiera
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takiej definicji, jednak wart. 5 ust. 2 lit. d znajduje sie wskazanie, by w odniesieniu
do znakéw powszechnie znanych w dacie zgtoszenia lub w dniu zastrzezenia
pierwszenstwa stosowac wyktadnie zgodna z art. 6bis Konwencji paryskiej.

2. WSPOLNE ZALECENIA DOTYCZACE OCHRONY
ZNAKOW TOWAROWYCH POWSZECHNIE ZNANYCH
WYDANE PRZEZ WIPO

W roku 1999 Staty Komitet Prawa Znakéw Towarowych, Wzoréw Przemystowych
i Oznaczen Geograficznych, dziatajacy przy WIPO, wydat rezolucje o wydaniu
wspolnego zalecenia dotyczacego ochrony znakéw towarowych powszech-
nie znanych. Celem zalecenia byto wyjasnienie, ujednolicenie i uzupetnienie
miedzynarodowych przepiséw dotyczacych ochrony znakéw towarowych po-
wszechnie znanych.

W art. 2 wspolnych zalecen znalazty sie wskazéwki uzyteczne dla ustalenia sta-
tusu znaku notoryjnego w panstwie cztonkowskim, wsréd ktérych wymienia
sie nastepujace kryteria:

e stopien znajomosci lub rozpoznawalnosci znaku w danym sektorze od-
biorcow;

® czas, zakres i obszar geograficzny uzywania znaku towarowego;

® czas, zakres i obszar geograficzny promocji znaku towarowego (réwniez

reklamy czy rozpowszechnienia i prezentacji na targach lub wystawach
towaréw lub ustug oznaczonych znakiem);

® czas i obszar geograficzny rejestracji lub zgtoszenia rejestracyjnego
znaku w zakresie, w jakim odzwierciedlaja one jego uzywanie lub roz-
poznawalnos$¢ znaku;

® skuteczne przyznanie praw do znaku towarowego, zwtaszcza zakres,
w jakim znak zostat uznany za powszechnie znany przez wtasciwe organy;

® wartos¢ przypisywana znakowi.

Nalezy jednak stwierdzi¢, ze wymienione powyzej kryteria nie stanowig wy-
czerpujacej listy przestanek stuzacych ustaleniu, czy znak towarowy jest zna-
kiem powszechnie znanym, poniewaz ostateczna ocena w kazdym przypadku
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bedzie wynikata z indywidualnych okolicznosci danej sprawy. To, czy dany znak
jest powszechnie znany, musi by¢ wiec kazdorazowo poddawane ocenie in casu.

3. POWSZECHNA ZNAJOMOSC ZNAKU TOWAROWEGO
NA GRUNCIE POLSKIEGO ORZECZNICTWA | DOKTRYNY

Z powodu braku normatywnej definicji znaku towarowego powszechnie zna-
nego zasadnym jest odwotanie sie w tej materii do orzecznictwa oraz doktryny.

Znak towarowy powszechnie znany to znak dobrze utrwalony w $wiadomosci
odbiorcéw, identyfikujacy towar lub ustuge nim sygnowane z okreslonym
przedsiebiorstwem, na obszarze RP lub je znacznej czesci [por. wyrok SN z dnia
29 listopada 1984 r., | CR 357/84; wyrok ETS z dnia 22 listopada 2007 r., C-328/06
Alfredo Nieto Nuno p. Leonci Monlleé Franquet].

Na gruncie polskiej doktryny i orzecznictwa mozna wyodrebni¢ r6zne modele
oceny czynnikéw branych pod uwage przy okresleniu, czy znak uzyskat miano
powszechnie znanego, a wiec znaku chronionego z uwagi na jego uzywanie
w obrocie.

Za znak powszechnie znany uwaza sie znak znany co najmniej potowie poten-
cjalnych nabywcéw towaréw. Nie jest uznawany za niezbedny symptom noto-
ryjnosci automatyzm utozsamiania znaku z symbolem jakosci sygnowanego
nim towaru. Jego wystapienie sprzyja uznaniu znaku za powszechnie znany.
Ocena notoryjnosci dokonywana jest z punktu widzenia innych kryteriéw niz
jakos¢ towardw, ktére znak pokrywa, cho¢ moze by¢ jednym z nich [wyrok
WSA z dnia 8 sierpnia 2007 r., VI SA/Wa 757/07].

J(...) [Clharakterystyke znaku powszechnie znanego wyznaczajg dwa elemen-
ty. Pierwszy z nich taczy sie z funkcja jaka spetnia znak, tj. funkcjg oznaczania
pochodzenia (odrézniajaca). Drugi z nich, nabycie ochrony, nie zalezy od re-
jestracji, ale wymaga, aby w wyniku uzywania znaku stat sie on powszechnie
znany. Kryteria oceny upowszechnienia sie znaku to m.in.: czas uzywania zna-
ku jako wyktadnik mozliwosci zapadniecia znaku w swiadomosci kupujacych,
sytuacja towaru na rynku (jego ilos¢, dostepnos¢, sposéb i zasieg dystrybucji),
kampanie reklamowe, czas ich trwania i ekspansywnos¢ oraz sita odrdéznia-
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jaca znaku. Wszystkie wymienione kryteria powszechnej znajomosci znaku
wymagaja istnienia substratu znaku, jego nosnika w postaci towaréw, na kté-
re naktadany jest znak towarowy lub ustug, ktére sg oferowane lub $wiad-
czone pod tym znakiem” [wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2012 r,,
VI SA/Wa 2458/11].

Podczas oceniania powszechnej znajomosci znaku nalezy bra¢ pod uwage m.in.
nastepujace kryteria [por. wyrok WSA z dnia 8 sierpnia 2007 r., VI SA/Wa 757/071:

czas uzywania znaku, jako wyktadnik mozliwosci zapadniecia znaku
w Swiadomosci kupujacych;

sytuacja towaru na rynku (jego ilos¢, dostepnosé, sposéb i zasieg dys-
trybucji);

kampanie reklamowe, a zwtaszcza ich formy, czas trwania i ekspansyw-
nos¢;
sita odrézniajaca znaku.

Nalezy doda¢, ze zadna z wymienionych okolicznosci nie ma znaczenia nad-
rzednego, kazda odgrywaé moze réwnie wazna role dla oceny powszechnej
znajomosci znaku towarowego. Okolicznosci te moga wspodtistniec obok siebie
i wzajemnie sie uzupetnia¢, pozwalajac na przyjecie, ze przestanka powszech-
nej znajomosci znaku wczesniejszego zostata spetniona i wykazana przez
wnoszacego sprzeciw [por. Prawo wtasnosci przemystowej. Komentarz, pod red.
A. Michalaka, Warszawa 2016].

Istotne znaczenie przy ustalaniu notoryjnosci znaku towarowego ma réwniez
ustalenie relewantnego kregu odbiorcéw. Relewantny krag odbiorcéw stano-
wig rzeczywisci i potencjalni odbiorcy zainteresowani konkretnym towarem
lub ustuga oznaczonymi danym znakiem towarowym. Okreslenie relewantne-
go kregu odbiorcow wiaze sie z koniecznosciag okreslenia stopnia znajomosci
znaku towarowego, jaki jest wymagany dla jego notoryjnosci. Przewaza wyra-
zany w doktrynie i orzecznictwie poglad, ze za znak notoryjny uznaje sie znak
znany co najmniej pofowie potencjalnych nabywcéw.
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4. OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO POWSZECHNIE
ZNANEGO NA GRUNCIE POLSKICH PRZEPISOW

Zgodnie z art. 132" ust. pkt 5 ,po rozpatrzeniu sprzeciwu, o ktérym mowa w art.
152% ust. 1 pwp lub art. 152" ust. 1 pwp, uznanego za zasadny nie udziela sie
prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku to-
warowego, ktéry przed data wedtug ktdrej oznacza sie pierwszenstwo do uzy-
skania prawa ochronnego byt w Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie znany
i uzywany jako znak towarowy przeznaczony do oznaczania towaréw iden-
tycznych lub podobnych pochodzacych od innej osoby, jezeli zachodzi ryzy-
ko wprowadzenia odbiorcow w btad, ktére obejmuje, w szczegdlnosci ryzyko
skojarzenia znaku zgtoszonego ze znakiem powszechnie znanym”.

W przypadku wniesienia sprzeciwu, w ktérym jako wczesniejsze prawo zostanie
wskazany znak powszechnie znany, Urzad dokonuje analizy czterech przestanek:

® znak stanowigcy podstawe sprzeciwu musi by¢ znakiem powszechnie
znanym;

® znaki zgtoszony i stanowiacy podstawe sprzeciwu sg przeznaczone
do oznaczania identycznych lub podobnych towaréw;

® znaki zgtoszony i stanowiacy podstawe sprzeciwu s oznaczeniami
identycznymi lub podobnymi;

® zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w biad, ktére obejmuje
w szczegolnosci ryzyko skojarzenia znaku zgtoszonego ze znakiem po-
wszechnie znanym

[zob. takze rozdziat Il - Identycznos¢ lub podobieristwo do wczesniejszego znaku to-
warowego przeznaczonego do oznaczania identycznych lub podobnych towaréw].

Nalezy podkresli¢, ze dla zasad oceny podobienstwa towaréw lub ustug i podo-
bienstwa oznaczen stosuje sie ogdlne zasady oceny podobienstwa, majace za-
stosowanie dla przeszkody z art. 132" ust. 1 pkt 3 ustawy pwp, jednak w $wietle
art. 6bis Konwencji paryskiej oraz art. 5 Dyrektywy 2015/2436 podobienstwo
powinno by¢ rozpatrywane z uwzglednieniem tego, czy znak zgtoszony stano-
wi odtworzenie, nasladownictwo lub ttumaczenie znaku wczesniejszego za-
chodzace w zakresie istotnej czesci znaku [por. Prawo wtasnosci przemystowe.
Komentarz, pod red. J. Sienczyto-Chlabicz, Warszawa 2020].
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SZCZEGOLOWE WYMAGANIA
DOTYCZACE GRAFICZNYCH SPOSOBOW
PRZEDSTAWIANIA WZOROW
PRZEMYSLOWYCH

(wytyczne przygotowane na podstawie zasad
wspolnej praktyki w UE — program CP6)

Wzdr przemystowy jest kategorig przeznaczong do ochrony wygladu zewnetrz-
nego dowolnego produktu przemystowego lub rzemieslniczego (z wytacze-
niem programéw komputerowych).

Celem graficznego przedstawienia wzoru, ktéry zostat zgtoszony do ochrony,
jest petne ujawnienie jego cech. Przedstawienie graficzne powinno pozwala¢
na jasne i precyzyjne okreslenie przedmiotu ochrony przyznanej jego wiasci-
cielowi w drodze rejestracji wzoru przemystowego. Zasada ta jest podyktowa-
na wymogiem pewnosci prawa.

llustracje wzoru przemystowego moga stanowi¢ w szczegdlnosci rysunki,
fotografie lub wizualizacje komputerowe. llustracja powinna w sposéb spéj-
ny i kompletny przedstawia¢ produkt, ktérego wzédr dotyczy, tak by mozna
go byto odtworzy¢ w kazdej zgtoszonej odmianie z wyraznym wskazaniem
cech istotnych wzoru. Poszczegélne widoki powinny by¢ spdjne w zakresie
ujawnianych cech wzoru.

1. RODZAJE WIDOKOW

1.1. Widoki z ré6znych stron

Zgodnie ze wspolna praktyka (CP6) w przypadku wzoréw dotyczacych pro-
duktéw przestrzennych zaleca sie stosowanie widokéw przedstawiajacych
wzor z réznych stron. Widoki z réznych stron pokazujg wzér z okreslonych
punkéw widzenia (pod okreslonymi katami) i obejmujag nastepujace rodzaje
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widokéw: widok z przodu, widok z géry, widok z dotu, widok z prawej strony,
widok z lewej strony, widok z tytu i widoki perspektywiczne.

Przyktad

IZWW nr 2 325 456-0001

I3 aad T 1"

Przedstawienie wzoru moze obejmowac takze inne rodzaje widokdw, takie jak:
widoki rozstrzelone, powiekszenia, widoki czesciowe (czesci skladowych pro-
duktu), przekroje, widoki przedstawiajgce produkt w pozycjach alternatywnych
oraz sekwencje widokéw poklatkowych (w przypadku wzoréw animowanych).

1.2. Widoki rozstrzelone

Widoki rozstrzelone przedstawiaja roztozone czesci produktu, aby wyjasni¢,
w jaki sposéb czesci pasuja do siebie. Widoki rozstrzelone musza by¢ zesta-
wione z co najmniej jednym widokiem przedstawiajacym produkt w postaci
ztozonej. Na widokach tych wszystkie czesci produktu musza by¢ pokazane
w roztozeniu na pojedynczym, odrebnym widoku. Rozmontowane czesci nale-
zy pokazac¢ niedaleko od siebie i w kolejnosci ich sktadania.

2

3

Przyktad
ZWW nr 1847 468-0003
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1.3. Powigkszenia

Widoki powiekszone pokazujg fragment catego wzoru w powiekszeniu. Wi-
dok powiekszony jest dopuszczalny pod warunkiem, ze powiekszona czes¢
jest juz widoczna na innym widoku. Widok, ktéry pokazuje powiekszong czes¢
wzoru, musi by¢ przedstawiony jako oddzielny, pojedynczy widok.

Przyktad
ZWW nr 19 113 690-0002

1.4. Widoki czesciowe

Widoki czesciowe to widoki pokazujgce fragment produktu. Widok czesciowy
moze by¢ powiekszony. Widoki czesciowe muszg by¢ pofgczone z co najmniej
jednym widokiem przedstawiajagcym produkt w postaci ztozonej (wszystkie
czesci muszg by¢ ze sobg pofaczone).

Przyktad
ZWW nr2 038 216-0001

LY
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1.5. Przekroje

Przekréj uzupetnia widoki z réznych stron poprzez pokazanie konturéw, po-
wierzchni, ksztattu lub konfiguracji produktu. Niedopuszczalne sa przedsta-
wienia zawierajace oznaczenia techniczne, takie jak: linie osi lub wielkosci
(wymiary), liczby itd. Przekrdj powinien w jednoznaczny sposéb by¢ widokiem
tego samego wzoru. Obok przekroju nalezy zawsze przedtozy¢ widok trady-
cyjny, np. widok z réznych stron.

Przyktad
Wzo6r Beneluxu nr 38478-0002

1.6. Pozycje alternatywne

Wzory, ktére moga by¢ uzytkowane w kilku konfiguracjach, mozna przedsta-
wi¢ w réznych, ustalonych pozycjach uzytkowania produktu bez dodawania
ani usuwania jakichkolwiek czesci. Widoki pokazujace rézne konfiguracje wzo-
ru musza by¢ pokazane oddzielnie.

Przyktad

IWW nr 588 694-0012
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1.7. Sekwencja widokéw poklatkowych (ang. time-lapse view)

Widoki poklatkowe to krétka sekwencja widokéw stosowana w celu pokazania
pojedynczego wzoru animowanego w réznych, okreslonych, nastepujacych
po sobie w czasie momentach, w jasno zrozumiatym ciggu. Wszystkie widoki
ikony animowanej i graficznego interfejsu uzytkownika musza by¢ wizualnie
powigzane, co oznacza, ze muszg miec istotne cechy wspdlne. Widoki nalezy
przedstawi¢ w takiej kolejnosci, aby da¢ jasne wyobrazenie ruchu/ciggu.

Przyktad
ZWW nr2 085 894-0014

L CO00

2. FORMA WIDOKOW

Zaleca sie przedstawienie wzoru przy uzyciu tylko jednej formy wizualnej (ry-
sunku lub fotografii), tak aby unikna¢ pokazywania cech, ktére przyczyniajg sie
do wywotania odmiennego ogolnego wrazenia. Jezeli korzysta sie z réznych
form przedstawien wzoru, kazda z nich musi w sposob jasny i oczywisty od-
nosic sie do tego samego wzoru. Rézne formy musza by¢ spdjne w przypadku
poréwnania przedstawionych cech wzoru.

3. JAKOSC WIDOKOW

3.1. Jakos¢ widokow przedtozonych w formie rysunkéw

Rysunki powinny by¢ dobrej jakosci, tak aby obrazy byty narysowane wyraz-
nymi, ciemnymi liniami ciaggtymi. Przedstawienia powinny umozliwia¢ ich po-
wielanie w taki sposéb, zeby elementy wzoru pozostawaty wyraznie widoczne.
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Nalezy unikac:
ztej jakosci linii;
rozmytych linii;
znacznej pikselizacji;
linii, ktore taczg sie, tworzac ciemne, nieokreslone obszary;
rysunkéw zbyt matych lub zbyt duzych;

rysunkow z oznakami skreslen lub korekty.

3.2. Jakos¢ widokéw przedtozonych w formie fotografii

Przedstawienia wzoru przedktadane w formie fotografii musza by¢ dobrej ja-
kosci. Wzér musi by¢ pokazany w taki sposéb, zeby wszystkie jego elementy
byly wyraZznie widoczne i nadawaty sie do powielenia. Aby zagwarantowac
wysoka jakos¢ przedstawien fotograficznych, nalezy unikac:

obszaréw nieokreslonych wskutek braku os$wietlenia;

odblaskéw na powierzchniach btyszczacych, odbijajacych swiatto lub
przezroczystych;

rozmycia;
stabego kontrastu;

oczywistych skreslen lub korekt.

4. TLO WIDOKOW

4.1. Kolor tfa

Kolor tta — pojedynczy, dominujacy lub z gradacja koloru — powinien znacza-
co odréznia¢ sie od koloru wzoru. Kontrast uznaje sie za niewystarczajacy,
gdy kolory tta i wzoru sg podobne i czesciowo zlewaja sie ze soba. Powodu-
je to, ze nie wszystkie czesci wzoru beda wystarczajgco kontrastowaty z ttem
(tj. nie jest jasne, gdzie koniczy sie produkt, a gdzie zaczyna sie tto).
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Przyktad nieprawidtowego tta

Przykfad CP6 Przyktad CP6

4.2. Refleksy lub cienie

Refleksy lub cienie wzoru s dopuszczalne, o ile wszystkie elementy wzoru
pozostaja widoczne. Cienie i odbicia sa niedopuszczalne, gdy produktu be-
dacego przedmiotem zgtoszenia nie mozna okresli¢ w jednoznaczny sposéb
na kazdym z przedtozonych widokéw.

Refleksy i cienie sg niedopuszczalne, jezeli:

® kontrast kolorystyczny ze wzorem jest ograniczony;

@ cienie nie pozwalaja dostrzec wszystkich elementéw wzoru, poniewaz
koliduja ze wzorem, zastaniaja czesci wzoru lub znieksztatcajg kontur
wzoru.

Przyktad cieni i odblaskéw zaburzajacych prawidtowe przedstawienie wzoru

Przykfad CP6 Przyktad CP6
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5. WIZUALNE DYSKLAMACIJE

Wizualne dysklamacje majg na celu wskazanie na ilustracji elementéw, ktére
nie beda podlegaty ochronie. Zaleca sie korzystanie z dysklamacji, tzn. ze zrze-
czenia sie prawa wytacznego do elementu wizualnego, w tych przypadkach,
w ktérych graficzne lub fotograficzne przedstawienie wzoru zawiera czesci
produktu, w odniesieniu do ktérych nie wystepuje sie o ochrone. Zrzeczenie
sie prawa wylacznego do niektérych elementéw produktu musi w sposéb
jasny i oczywisty wynikac ze sposobu przedstawienia wzoru. Elementy, w od-
niesieniu do ktérych wnioskuje sie o ochrone, musza by¢ wyraznie odréznio-
ne od elementéw nieobjetych wnioskiem. Zrzeczenie sie prawa wylaczne-
go do elementu wzoru powinno by¢ oczywiste w kontekscie catego wzoru.
W przypadku gdy wzér jest przedstawiony na wiecej niz jednym widoku, zrze-
czenie sie prawa wylacznego do elementu wizualnego musi by¢ konsekwen-
tnie przedstawione na wszystkich widokach, na ktérych widnieje.

5.1. Linie przerywane

Linie przerywane stanowia zalecana forme wizualnej dysklamacji, gdy ilustra-
Cje wzoru stanowia rysunki.

Przyktad

Wzdr Beneluxu Wzdr wegierski
nr 38212-0001 nr D9900409-0001

ZWW nr 30 606-0005
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5.2. Ograniczenie zamknieta linia ciagta

Ograniczenie zamknieta linig ciggta jest forma wizualnej dysklamacji stosowa-
na na rysunkach lub fotografiach w celu zaznaczenia, ze zgtaszajacy nie ubiega
sie 0 ochrone w odniesieniu do elementéw znajdujacych sie na zewnatrz tego
ograniczenia. Ograniczenie powinno by¢ zastosowane bardzo starannie, tak
aby w obrebie ograniczenia znalazty sie tylko te elementy, ktére beda podle-
gac ochronie.

Przyktad

ZWW nr 2 182 238-0002 ZWW nr 1873 688-0003
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